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RESUMEN 

La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones, se 

encuentra reconocida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486, cuando se 

menciona que: 

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como 

marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País 

Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos 

o servicios a los cuales se aplica. 

Por lo cual, dicha disposición abre la posibilidad de que signos que no son 

distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (f), comunes o usuales (g), que 

consistan en un color no delimitado por una forma específica (h); puedan ser registrados en 

virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para 

identificar un bien o un servicio.  

Generalmente se ha equiparado la figura de la Distintividad Adquirida con la del 

Secondary Meaning anglosajón, figura que establece que un signo descriptivo, genérico o 

de uso común puede ser registrado como marca si por su uso constante llega a ser 

distintivo de un producto o servicio.  

En Nueva Orleans se encontró que la marca Fish-Fri (fritura de pescado), para 

vender rollos de pescado para freír, una marca plenamente descriptiva, había adquirido 

Secondary Meaning por esta razón era registrable y por ende protegible. En este anterior 

ejemplo se puede observar lo que habíamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede 

registrar una marca que es descriptiva. 

Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al 

Secondary Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a signos 

que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad intrínseca o 

extrínseca, la normativa andina como la normativa española, permitiría la posibilidad de 

registrar aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad distintiva extrínseca. 

Respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la distintividad, el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que: 

…la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se 

determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; 
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y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse 

de otros signos en el mercado.1 

Al tomar en consideración este doble aspecto de la distintividad, concluiríamos que 

con la figura de la Distintividad Adquirida un signo, carente de distintividad extrínseca, 

también puede ser registrado si producto de su uso continuo hubiese obtenido un carácter 

distintivo para identificar productos o servicios en el mercado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
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INTRODUCCIÓN 

 En el desarrollo del presente trabajo se buscará entender conceptos básicos 

propios del derecho marcario, los cuales nos permitirán tener una idea más amplia y 

más clara respecto a que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina, 

jurisprudencia y legislación, cuáles son las funciones que tiene en el mercado y respecto 

a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un signo pueda ser 

considerado como marca.  Conforme se vaya profundizando en el estudio, se 

analizará el requisito más importante que una marca debe cumplir, el requisito de 

distintividad que será estudiada en relación a los productos o servicios que puede 

identificar y en relación a otras marcas existentes en el mercado.  

Se estudiará y analizará la figura de la Distintividad Adquirida, figura que se 

encuentra contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la 

cual estable la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo que al tener 

ciertas características en principio era irregistrable. De la misma manera se estudiará y 

analizará de la figura del Secondary Meaning Anglosajón, la cual establece la misma 

posibilidad de que producto del uso continuo se puedan registrar signos que en principio 

eran irregistrables. Este estudio de las dos figuras, será complementado con los criterios 

que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido respecto a 

ambas figuras, así como también se analizaran los criterios que el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad ha tenido sobre una supuesta equivalencia entre las mismas.  

Estas consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones 

prejudiciales, nos han dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera 

para signos que al principio no tenían el requisito de distintividad por ser descriptivas, 

genéricas o de uso común, es decir de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, la figura de la Distintividad Adquirida es igual o 

equiparable con el Secondary Meaning anglosajón. 

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar si ambas figuras, 

Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, son equivalentes o por el contrario la 

figura de la Distintividad Adquirida va un paso más allá y por tal motivo no es igual ni 

equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajón.  
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CAPITULO I : CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS Y 

JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL DERECHO DE MARCAS 

 

 Previo a iniciar el estudio respecto a la figura de la Distintividad Adquirida en el 

Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones2, la forma en la que ha sido concebida; 

y sus similitudes y potenciales diferencias respecto a la figura del Secondary Meaning 

Anglosajón, debemos empezar realizando una conceptualización de los aspectos más 

importantes, los cuales nos servirán de base a fin de comprender la hipótesis que en el 

transcurso del presente trabajo trataremos de demostrar.  

 En primer lugar buscaremos entender conceptos básicos, que nos permitirán tener 

una idea más amplia y más clara de la esencia sobre la cual parte el estudio del derecho 

marcario, es decir, entender que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina, 

jurisprudencia y legislación, cuál es su concepto, cuáles son las funciones que tiene en 

el mercado y respecto a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un 

signo pueda ser considerado como marca. 

 Una vez estudiado, y comprendido los primeros conceptos básicos referentes al 

derecho de marcas, podremos revisar el requisito más importante que una marca debe 

cumplir, ese requisito por el cual se debe la existencia de las marcas, y sobre el cual gira 

una nueva teoría que será planteada. Este requisito es la distintividad que será estudiada 

en relación a los productos o servicios que puede identificar y en relación a otras marcas 

existentes en el mercado.  

 

1.1 ¿Qué es una marca? 

 

Para entender el qué es una marca, tenemos que valernos de diversos conceptos 

que nos ayudarán a comprender, y a formar una definición propia y acertada sobre lo 

que se conoce como marca, tanto en la Comunidad Andina de Naciones, como en el 

Ecuador, tal es así que tenemos la definición que nos ha dado el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina de Naciones al afirmar que la marca es: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 En adelante podrá ser referida como “Comunidad Andina” o “CAN” 
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 Bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, 

palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente 

estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación 

gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 

comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o 

usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o 

error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.3 

 En la doctrina, diversos autores han dado sus conceptos respecto a qué es una 

marca, y hemos tenido definiciones muy valiosas, las cuales son ampliamente 

difundidas y se encuentran acorde a lo que la legislación establece, tal como lo ha 

definido Carlos Fernández-Novoa: 

 La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino 

que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser 

percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de 

modo simultáneo en diversos lugares. A primera vista, la marca se nos aparece como un signo 

(denominativo, figurativo, tridimensional, etc.): signo que es una realidad intangible y que a fin 

de ser percibido por los demás, tiene que materializarse en el producto o su envase. 4 

 Respecto a la definición de marca, el autor Marcos Matías Alemán nos da un 

concepto más corto al decir que: 

 La marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja 

a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos los valores 

empresariales por el desarrollado a través del conocimiento de su origen empresarial.5 

 Mientras que para el Autor Jorge Otamendi, una marca es “el signo que 

distingue un producto de otro o un servicio de otro”6. Algunos tratadistas como Baylos 

Corroza expresan que “La marca es el signo destinado a individualizar los productos o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.  

4 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ 

MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 

2009. Pág. 485 

5 Marco Matías ALEMÁN. Marcas. Bogotá Top Management, 1996. Pág. 76. 

6 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos AiresLexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 7 
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los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado 

por los consumidores”7. 

También tenemos en la legislación, tanto nacional como andina, conceptos 

referentes a que se entiende como marca, tal es que en la Ley de Propiedad Intelectual 

Ecuatoriana en el artículo 194 se expresa que el legislador ha entendido como marca a 

“cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles 

de representación gráfica.”8; mientras que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos susceptibles de representación gráfica9”. 

 De esta manera, una vez que se han revisado diversas definiciones dadas en las 

leyes respectivas, como en jurisprudencia de parte del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones y definiciones que autores nos han dado respecto a qué 

es una marca, podemos afirmar que: Una marca es un bien inmaterial, conformado por 

caracteres perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan 

distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.  

Las marcas han surgido debido a la necesidad de que se puedan diferenciar los 

productos o servicios ofertados en el mercado de los productos o servicios de sus 

competidores.  

 

 1.2 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir una marca?  

 

 Una vez que la definición respecto a que es una marca ha sido aclarada, es 

importante revisar cuáles son las funciones que la marca tiene en el mercado respecto a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Hermenegildo BAYLOSCORROZA. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad 

Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. 

Civitas, 1978. Pág. 839 

8 Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 

2006; Ultima modificación: 25 de junio de 2013 

9 Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001 
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los bienes o servicios que está destinada a identificar, cuáles son entonces los beneficios 

que una marca brinda, tanto a los productores como  a los consumidores, en un 

mercado. 

 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho, respecto a 

la función de la marca que “La marca tiene como función principal la de identificar los 

productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o 

semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;”.10 

 Pero al ampliar más la funcionalidad que tiene la marca, diversos autores han 

tratado de diferenciar y de separar las funciones que ésta tiene, mas las funciones en las 

cuales se ha coincidido respecto a las marcas, se encuentran principalmente las 

funciones de: Indicación de Procedencia u Origen de un producto o servicio; Indicación 

de Garantía o Calidad de un producto o servicio; función Publicitaria de una marca; y, 

por último pero no menos importante, la función Distintiva de una marca. 

 Esta diferenciación también ha sido recogida en la Jurisprudencia aplicable en el 

Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones, tal es así que el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Las marcas como medio de 

protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de 

origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, 

competitiva, etc.).”11 

 

 1.2.1 Función Indicadora de Procedencia 

 “La función fundamental y primaria de una marca es poner de manifiesto ante el 

público que los productos (o servicios) portadores de la marca proceden de una 

determinada empresa.”12 

 Es decir que se ha atribuido a las marcas como una de sus características, además 

de ser una de sus funciones, el determinar el origen o procedencia de los productos o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Proceso 46-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 

11 Proceso 04-IP-94. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 

12 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ 

MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 

2009. Pág. 488 
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servicios que se encuentran identificados con esa marca, debido a que tanto la función 

de determinación del origen de la marca, se encuentra íntimamente relacionada con la 

función de calidad. 

 Respecto también, a la función de determinación de origen que ofrece una marca 

respecto a los productos o servicios, Eugéne Pouillet hace referencia a una definición 

dada por un Tribunal francés y nos dice que "la marca es un medio material de 

garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la 

compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren"13 

 Podemos decir entonces que la finalidad que tiene la función indicadora de origen 

de la marca es proteger, en el mercado, no solo a los empresarios sino también a los 

consumidores porque de esta manera se les brinda seguridad que al adquirir un producto 

identificado con una marca, sea aquel que quisieron adquirir debido al prestigio que 

tiene el fabricante del producto o prestador de servicios.  

 

 1.2.2 Función indicadora de Garantía o Calidad  

 La mejor manera de empezar tratando el tema de la garantía o la calidad como 

función de la marca, es citando a Jorge Otamendi, quien dice al respecto, “Otra de las 

funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar 

una calidad uniforme.”14 

 Al igual que la función de indicación de origen de un producto identificado por 

una marca, tiene importancia la función de indicación de garantía o calidad de un 

producto o servicio, teniendo en consideración que la selección de un producto por parte 

de los consumidores se hace en función de la calidad asociada con el productor o 

prestador de bienes o servicios.  

 Esto nos ha expresado Eugéne Pouillet, quien ha considerado respecto a la calidad 

del producto o servicio en relación con la marca, que esta última dará a conocer el nivel 

de calidad que le otorga lo adquirido. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 POUILLET, Eugène, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres, 6ª 

ed., Paris, 1912, p.13 

14 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9 
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 La contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de 

ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas 

características, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces 

serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio.15 

  Esta misma consideración ha sido tomada por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, el cual de manera reiterada ha considerado que la 

marca permite al consumidor hacerse una idea de cuál es la calidad del producto que 

está adquiriendo, tal es que ha manifestado que “La marca facilita al consumidor 

identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá 

formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.”16 

 Tanto la función de origen de una marca, como la de calidad de la misma, están 

encaminadas a brindar protección al consumidor del producto o servicio, porque éste al 

adquirir una marca, lo hace por la calidad que el fabricante del producto o prestador 

servicio le ofrece, mismo que está estrechamente relacionado con el conocido Goodwill 

o buena fama del fabricante, es este “Goodwill” o buena fama el “que presupone la 

preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la 

marca;(…)”17 

 

 1.2.3 Función de Publicidad 

 Es innegable que, además de ser una necesidad, la marca cumple una función de 

publicidad respecto al objeto que identifica, publicidad que además se relaciona 

estrechamente en diferenciarlo de los demás productos o servicios en el mercado.  

 Sirve entonces, la marca, como un mecanismo por medio del cual se identifican y 

se dan a conocer al público a los productos o servicios, pues como ha dicho Paul 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ 

MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 

2009. Pág. 489 

16 Proceso 26-IP-1996, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 

17 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ 

MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 

2009. Pág. 490 
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Mathely "sin una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un 

objeto dado"18 

 En la realidad del mercado, hemos visto la importancia y relevancia que llega a 

tener una marca respecto a los productos o servicios que identifica, puesto que la marca 

es la denominación o la designación que un producto tendrá, como lo ha dicho Jorge 

Otamendi, “Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la 

misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir 

acompañada de una publicidad adecuada.” 19 

 La jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones, jurisprudencia aplicable 

en el Ecuador, respecto a la función de publicidad de una marca, se la ha considerado 

además, como una función informativa, debido a que se brinda y publicita información 

respecto a las características de un producto, sea esta procedencia, garantía, etc. Es así 

que en el Proceso 63-IP-2004, el Tribunal de Justicia ha dicho que la marca cumple un 

papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o 

del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los 

medios comerciales20 

 Entonces tenemos que la materialización de la función publicitaria o de publicidad 

de una marca, se la da cuando esta es transmitida por medios comunicacionales, tales 

como propaganda en medios, para que sea percibida por el público consumidor y los 

medios comerciales, es decir los comerciantes propiamente dicho.  

 

 1.2.4 Función Distintiva 

Por último, nos encontramos con la función distintiva que tiene la marca, esta 

función tiene como finalidad el diferenciar un producto o servicio en el mercado, de 

otro producto o servicio similar o idéntico.  

Quizá sea ésta la función más importante que tiene una marca, debido a que en 

el mercado, será la marca aquello que guíe al consumidor hacia el producto o servicio 

que desea adquirir, o al producto o servicio que ya lo adquirió con anterioridad, y en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Paul MATHELY. Le droit français des signes distinctives, 1984, p. 15. 

19 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9 

20 Proceso 63-IP-2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 
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razón de su calidad, de su origen, o de sus prestaciones, lo vuelve y lo volverá a 

adquirir.  

El Criterio previamente indicado ha sido compartido con el profesor Jorge 

Otamendi, el cual ha dicho que la marca sirve para que el comprador pueda elegir entre 

varios productos o servicios o que pueda volver a adquirir el mismo producto o servicio 

que otra vez antes adquirió21. 

Es entonces que la función principal de la marca es la de permitir la distinción 

entre productos o servicios similares o iguales que se encuentran en el mercado, para 

Mathely es ésta la función natural y esencial de las marcas al ponerlas en el mercado22 

Concluimos entonces que, en relación con sus funciones, y con la definición 

previamente obtenida de la marca, podemos afirmar que una marca está destinada a 

proteger a los consumidores, ya que ayuda a que éstos puedan adquirir los productos o 

servicios con los que han estado familiarizados o con los que desean familiarizarse, ya 

sea por la reputación del productor, fabricante o prestador de servicios; o por la calidad 

de los productos o servicios identificados con esa marca. De la misma manera la marca 

protege a los titulares de la marca en razón de que eso les asegura que los consumidores 

buscarán su producto o servicio por el conocimiento que tienen de la marca, además de 

que les permite diferenciar sus bienes o servicios de otros similares en el mercado. Este 

criterio ha sido también recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones, el cual ha dicho que: 

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo 

sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los 

consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial 

y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el 

mercado.23 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9 

22 MATHELY, P. la designa como función natural y esencial en Le droit français des signes distinctives, 

1984, p. 13. 

 

23 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 
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 1.3 ¿Qué requisitos debe cumplir un signo para acceder a 

registro como una marca? 

 

 Entendido entonces qué es una marca24, así como cuales son sus funciones en el 

mercado (publicidad, indicadora de procedencia, indicadora de garantía, distintividad), 

se debe revisar cuáles son los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado 

como marca de acuerdo al ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario.  

En la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el artículo 194 en su inciso 

segundo se expresa que “Podrán registrarse como marcas los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”25; de manera 

concordante la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134 

establece que “Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 

gráfica.”26 

 Tenemos entonces que la legislación aplicable al territorio ecuatoriano nos ha 

establecido al menos dos requisitos para que un signo pueda ser considerado una marca: 

ser susceptible de representación gráfica y la distintividad que el signo debe tener.  

 

 1.3.1 Susceptibilidad de representación gráfica 

 Que un signo sea susceptible de representación gráfica quiere decir que, de una 

manera sencilla, el signo pueda ser representado, dibujado, o plasmado en un papel o en 

alguna base en la cual sea posible plasmar algo, entiéndase entonces, debe ser 

susceptible de ser dibujado o escrito.  

 Cuando hacemos uso de nuestra imaginación, y plasmamos en una base lo que 

observamos o escuchamos, estamos representando gráficamente algo que se ha 

percibido por los sentidos. Tal es así que podemos dibujar un sol, un vehículo, las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 “…bien inmaterial, conformado caracteres perceptibles a través de los sentidos, para de esta manera 

puedan distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.” 

25 Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 

2006; Ultima modificación: 25 de junio de 2013 

26 Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001 
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montañas; o podemos escribir palabras, o sonidos, que al combinarlos, o tomar tan solo 

uno de estos, estamos representando gráficamente una marca en potencia, ya que hemos 

cumplido así con el primer requisito para que este constituya a la final como una marca. 

 Así mismo se puede llegar a registrar como marca, canciones o sonidos, esto 

tomando en cuenta que su representación gráfica seria la escritura del sonido que se 

pretende constituir como marca, o la partitura musical en el caso de una melodía o 

canción; situación similar nos encontraremos con las texturas que se pretenden ser 

registradas como marcas, si bien éstas serían percibidas por el sentido del tacto, no es 

menos cierto que la textura sobre la cual se pretende obtener el registro como marca, 

puede llegar a ser dibujada o en otras palabras llegar a ser representada gráficamente.  

 Respecto a la susceptibilidad de representación gráfica, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado al decir que es “la aptitud que tiene un 

signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u 

otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público 

consumidor”27 

 En concordancia, el autor Marco Matías Alemán, sobre la susceptibilidad de 

representación gráfica de los signos ha dicho que “es una descripción que permite 

formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o 

signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de 

los anteriormente señalados.”28  

 

 1.3.1.1 Perceptibilidad 

 Al encontrarnos con la idea de la representación gráfica, en primera instancia se 

estaba dejando de lado el hecho que no todo en el mundo se puede representar 

gráficamente, por ejemplo, los olores, podemos describir un olor, pero no podemos 

representarlo de la misma manera que haríamos con una melodía, de la misma forma 

que lo hacemos con una figura, de la misma manera en que se pueden percibir los 

colores.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 

28 Marco Matías ALEMÁN. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. 

Bogotá Top Manangement, 1996 Pág. 77 
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 Entonces debemos comprender que es que un signo sea perceptible, para poder ser 

captado por el público consumidor, tal como lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones.  

 Respecto a la perceptibilidad o que un signo sea perceptible, el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española señala que perceptible es aquello “que se puede 

comprender o percibir”29, entendiendo que percibir es “recibir por uno de los sentidos 

las imágenes, impresiones o sensaciones externas”30. Entonces algo perceptible es 

aquello que se puede llegar a captar usando como medio los sentidos.  

 Respecto a la perceptibilidad, el Tribunal de Justicia ha dicho que “es la cualidad 

que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de 

los sentidos.”31 

Al ser entonces requisito que un signo sea perceptible, tenemos diversos tipos de 

marcas, empezando por las marcas más comunes que se perciben por el sentido de la 

vista, pero a nivel mundial se han concedido otro tipo de registros marcarios, los cuales 

en la actualidad son de alto renombre, como por ejemplo el rugido del león de la Metro 

Goldwyn Mayer o el sonido de los motores de las motocicletas Harley Davidson, 

inclusive existen registros marcarios olfativos, como el de pelotas de tenis con olor a 

“césped/hierba recién cortado/a” o el más famoso por ser el primer registro olfativo, de 

la compañía Clark para proteger hilos de coser y para bordado, con olor a fragancias 

florales, el cual en la solicitud de registro de la marca fue descrito como "una fragancia 

de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos de plumería” 

Al respecto, Ecuador no se ha quedado muy atrás en la concesión de registros 

que son percibidos por un sentido diferente al de la vista, tal es así que se ha registrado a 

nivel sonoro como marca un sonido característico correspondiente a la marca “INTEL 

spiral”, y de parte de un reconocido Estudio Jurídico ecuatoriano, se logro el primer 

registro de marca táctil en el mundo, el que corresponde a la textura de la botella Old 

Parr.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=perceptible 

30 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=percibid 

31 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 



!
!

26!

Es entonces, que no sólo las marcas que son perceptibles con el sentido de la 

vista pueden ser registradas, como se ha visto y se ha enlistado algunos ejemplos, las 

marcas para ser protegidas se pueden percibir por los sentidos, por eso existen marcas, 

además de las que se perciben por el sentido de la vista, sonoras, olfativas y táctiles. 

 

 1.3.2 Distintividad 

Tenemos, además del ya tratado requisito de susceptibilidad de representación 

gráfica, que un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de 

distintividad. 

Recordemos que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el artículo 194 

en su inciso segundo se expresa que “Podrán registrarse como marcas los signos que 

sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”32; de manera 

concordante la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134 

establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 

representación gráfica.”33 

 Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la distintividad 

es “la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda 

diferenciar unos productos o servicios de otros.34” 

 De manera concordante, en muchas otras sentencias e interpretaciones 

prejudiciales ha dado diferentes conceptos, los cuales llegan a una misma descripción de 

lo que se entiende como distintividad, tenemos de parte del Tribunal, expresiones como: 

 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y 

diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el 

consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial 

que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 

2006; Ultima modificación: 25 de junio de 2013 

33 Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001 

34 Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
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indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial 

y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.35 

 El criterio de que la distintividad es una característica esencial que debe reunir un 

signo que pretende ser marca, ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, el cual nuevamente ha afirmado que: 

 La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea 

susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos 

o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del 

consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un 

producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad 

intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir 

productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina 

la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.36 

 Es importante el hecho de que un signo tenga distintividad, o que no carezca de la 

misma, en razón de que esto convierte a un signo en un signo distintivo, y cuando este 

signo llega a convertirse en marca por medio del registro, lo convierte en una marca que 

ostenta carácter distintivo.  

 Sobre el carácter distintivo de la marca, el profesor Jorge Otamendi en su libro 

Derecho de marcas, sostuvo que: 

 El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. 

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder 

identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un 

servicio o cualesquiera de sus propiedades37.  

Como se observa, en primera instancia el profesor Otamendi, considera que el 

carácter distintivo se refiere sólo a la capacidad intrínseca que tiene una marca, pero 

como se desprende de lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones, la distintividad tiene dos aristas, distintividad intrínseca y distintividad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 

36 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 

37 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pág. 29 
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extrínseca, por esta razón, el profesor Otamendi en recientes alegatos u opiniones 

presentadas, ha manifestado que “En el Pacto Andino se entiende que una marca carece 

de poder distintivo o de distintividad, o bien porque carece de novedad o bien porque es 

confundible con otra registrada con anterioridad.”38  

Sobre lo que se entiende como un signo distintivo, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Es aquel individual y singular frente a 

los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de 

servicios y de productos.” 39 

De todos estos anteriores conceptos, tenemos entonces que la distintividad es la 

característica que tiene un signo, para ser considerado como marca, misma que le 

permite distinguir los productos o servicios en el mercado y a su vez diferenciarse de 

otros signos registrados.  

La posibilidad y característica de distinguir productos en el mercado viene dado 

por la distintividad intrínseca que debe tener un signo, mientras que la característica de 

diferenciarse de otros en el mercado, se conoce como distintividad extrínseca. En otras 

palabras, y citando lo dicho por el autor Manuel Otero, para que un signo sea distintivo 

debe contar con dos aspectos, los cuales son “la capacidad intrínseca o ‘de 

individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’”40. 

 

 1.3.2.1 Distintividad intrínseca 

Cuando un signo no cuenta con la característica de distintividad intrínseca, se 

refiere a que el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una 

expresión de uso común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado 

simple, es decir, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por parte de una sola 

persona. Así lo ha entendido también Danilo Navarrete, quien respecto a la distintividad 

intrínseca ha expresado que "Es la capacidad que un signo posee cuando es capaz de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ. 

39 Proceso 19-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 

40  OTERO LASTRES, José Manuel. “RÉGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL 

ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. 
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distinguirse por sí mismo, es decir no es un signo considerado genérico, de uso común, 

descriptivo, etc. O es tan simple o muy complejo que no pueda servir como marca.”41 

Un signo per se, no es carente de distintividad intrínseca, esta carencia de 

distintividad intrínseca, se la debe ver respecto a los productos que el signo que 

pretende ser usado como marca pretende proteger o distinguir, al respecto el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que: “los signos descriptivos, 

genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios 

que ampare el signo a registrar.”42  

Se debe entender entonces que un signo que es descriptivo, genérico o de uso 

común para cierto tipo de productos, puede no ser en otro tipo de productos, por 

ejemplo, al referirnos a palabras que pueden resultar genéricas, descriptivas o de uso 

común para proteger productos alimenticios, puede no resultar ser genérico, descriptivo 

o de uso común para proteger productos agrícolas.  

 

 1.3.2.1.1 Signo descriptivo 

Debemos entonces definir y comprender qué es considerado como un signo 

descriptivo de acuerdo a la doctrina, jurisprudencia y la ley, El profesor Fernández-

Novoa ha dicho que “Los signos descriptivos proporcionan al público información 

acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios”.43  

 De manera concordante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones ha dicho que “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca 

de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, 

funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.”44 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Danilo NAVARRETE MARTÍNEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT, 

2010. Pág. 18. 

42 Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 

43 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ 

MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 

2009. Pág. 536 

44 Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
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 En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo 

descriptivo ha sido considera en el artículo 135, en el cual constan prohibiciones al 

registro, literal e)45. En este artículo se ha establecido que los términos genéricos, son 

aquellos que describen características o informaciones de los productos o servicios que 

el signo está destinado a proteger, así como aquellas expresiones de alabanza que se 

refieran al producto o servicio.  

 La manera más simple entonces de descubrir un término descriptivo respecto a un 

producto o servicio es, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, realizando la pregunta ¿cómo es?, cuya respuesta 

entonces será la denominación que se considere descriptiva.46 

 A continuación por medio de un cuadro explicativo se puede observar, ciertos 

parámetros que deben ser considerados para la valoración de un signo, y determinar si 

este puede ser considerado descriptivo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la 

calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, 

características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 

signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 

46 “Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el 

producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada 

descriptiva.” En Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
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 1.3.2.1.2 Signo genérico 

 Como su nombre mismo lo indica, una denominación genérica es aquella que 

determina el género del producto o servicio que se identifica, razón totalmente 

entendible del por que una marca así no puede ser apropiable de manera exclusiva por 

una sola persona en el mercado, debido a que si existiría esta apropiación exclusiva, se 

le estaría otorgando una ventaja injustificada a una sola persona respecto a los demás 

competidores.  

 En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo 

descriptivo ha sido considerada en el artículo 135 literal f)47, el cual determina la 

prohibición de apropiación exclusiva de un signo que sea genérico o técnico del 

producto o servicio destinado a ser protegido.  

 De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la 

manera en la cual se llega a determinar qué expresión es genérica respecto a algún 

producto o servicio, es realizando la pregunta: ¿qué es?, y por ende su respuesta será el 

término genérico de ese producto o servicio48.  

 Tenemos entonces que el signo genérico, respecto a los productos o servicios que 

trata de identificar, es aquel necesario para identificar un producto o servicio, el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Desde el punto 

de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma 

para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir 

para identificarlo.”49 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del 

producto o servicio de que se trate; 

48 “La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el 

producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.” En 34-IP-2013, 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 

49 Proceso 34-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
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 A continuación, igual que se mostró con anterioridad, por medio de un cuadro 

explicativo se puede observar, ciertos parámetros que deben ser considerados para la 

valoración de un signo y determinar si este puede ser considerado genérico. 

 

 Gráfico realizado por José Andrés Bedón Paula 
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 1.3.2.1.3 Signo de uso común 

 Como un tercer tipo de signo que demuestra carencia de distintividad intrínseca 

respecto a los productos o servicios que pretende proteger, tenemos a los signos de uso 

común, los cuales son aquellos que en el idioma del país en el que se pretende registrar 

una marca, se han vuelto comunes o usuales para ese tipo de productos o servicios.  

 En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del signo de 

uso común se ha contemplado en el artículo 135 literal g)50 y se afirma que es el signo 

que en el lenguaje común o corriente de un país, sirve para identificar el producto o 

servicio referido.  

El profesor Jorge Otamendi al realizar una apreciación respecto al signo de uso 

común ha dicho que: 

“Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado 

en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se 

trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.” 51 

Entonces, en otras palabras y tomando lo dicho por el profesor Otamendi, el 

signo de uso común es un signo que sin ser descriptivo o genérico está en el vocablo del 

país en el cual pretende ser marca, para identificar algún producto o servicio.  

 A continuación, igual que se mostró con anterioridad, por medio de un cuadro 

explicativo se puede observar ciertos parámetros que deben ser considerados para la 

valoración de un signo, y determinar si éste puede ser considerado de uso común. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o 

servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 

51 Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pág. 62 
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 Gráfico realizado por José Andrés Bedón Paula 
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 1.3.2.2 Distintividad extrínseca 

Igual que con la distintividad intrínseca, un signo puede carecer de distintividad 

extrínseca. La distintividad extrínseca se refiere o relaciona a que el signo no es 

susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos 

anteriormente solicitados o registrados por terceros, para los mismos productos o 

servicios, o productos o servicios relacionados. Así también lo ha entendido Danilo 

Navarrete, quien dice que la distintividad extrínseca es “la capacidad que un signo 

posee cuando es capaz de distinguirse respecto de los demás signos (o derechos) de 

otros propietarios que protegen productos o servicios idénticos o similares.” 52 

De manera concordante, respecto a la distintividad extrínseca, el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que es “mediante la cual se 

determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”53 

 

 1.4 A manera de síntesis  

La marca es un bien inmaterial, la cual se encuentra conformada por caracteres 

perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los 

consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o 

servicios similares. 

La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los 

consumidores, por esta razón entre sus funciones más importantes se encuentran el 

indicar la procedencia y la garantía o calidad que un producto o servicio tiene en 

relación al fabricante del mismo; así mismo cumple con brindar a los productos o 

servicios ser publicitados por diversos medios ante los consumidores y por último las 

marcas cumplen la función de distinguir productos y servicios en el mercado.  

Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos 

principales, el primero que éste se puede representar gráficamente, ante el cual se ha 

podido demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de ser 

representados gráficamente; y como un segundo requisito que éste tenga distintividad.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Danilo NAVARRETE MARTÍNEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT, 

2010. Pág. 18. 

53 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
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La distintividad tiene dos aspectos, la primera la distintividad intrínseca que es la 

capacidad que tiene un signo respecto a un producto o servicio, es decir que el signo no 

describa ni al producto o servicio, ni al género al que pertenece; y no debe ser un signo 

de uso común para ese tipo de productos. El segundo aspecto es la distintividad 

extrínseca, la cual es la capacidad de un signo para ser diferente de otros signos 

previamente existentes.  
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CAPÍTULO II: OBTENCIÓN DE UN CARÁCTER DISTINTIVO 

POR EL USO, LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA Y EL 

SECONDARY MEANING  

En este segundo capítulo se analizará la figura de la Distintividad Adquirida, 

misma que se encuentra contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones, la cual establece la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo 

que, al tener ciertas características, en principio era irregistrable. También se realizará 

un análisis de la figura del Secondary Meaning Anglosajón, la cual establece la misma 

posibilidad que registro por el uso de signos que en principio eran irregistrables.  

De manera complementaria, en este capítulo se pondrá a consideración el 

criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido 

respecto a las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, así como 

también se analizaran los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

de Naciones ha expresado sobre la relación y equivalencia existente entre las mismas.  

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar a la luz de los 

conceptos que se estudiaron en el primer capítulo, conjuntamente con la legislación 

aplicable, la pertinencia y aplicabilidad de la figura de la Distintividad Adquirida. Así 

también, se buscará comprobar si ambas figuras, Distintividad Adquirida y Secondary 

Meaning, son equivalentes.  

 

2.1 La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad 

Andina de Naciones 

 2.1.1 Que es la Distintividad Adquirida 

 La figura de la Distintividad Adquirida, a nivel andino, se la ha contemplado en 

el artículo 135, inciso final de la Decisión 486, misma que a la letra manda: 

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado 

como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente 

en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de 

los productos o servicios a los cuales se aplica.54 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Decisión 486 de la CAN, Art. 135 
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 Es decir, nos encontramos frente al supuesto de que un signo que carece de 

distintividad55 o es descriptivo56 o es genérico57 o es de uso común58 o consiste en un 

color que no está delimitado por alguna forma concreta59; podrá ser registrado como 

marca si el solicitante lo hubiese usado de manera constante en el comercio y producto 

de este uso, el signo adquirió una aptitud distintiva respecto de los productos o servicios 

que protege. 

  El primer requisito para que un signo pueda ser considerado para adquirir esta 

aptitud distintiva es entonces que el signo se encuentre comprendido entre los literales 

que se manifiestan en el inciso último del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, es 

decir, que carezca de distintividad, sea descriptivo, sea genérico, sea de uso común o 

consista en un color que no se encuentra delimitado por una forma concreta. 

  Como un segundo requisito para llegar a obtener esta aptitud distintiva el 

signo debe ser usado de manera constante en el comercio, y por causa de este uso, 

debe haber adquirido una aptitud distintiva para identificar el producto o servicio 

que protege.    

   

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal b):  “Carezcan de distintividad” 

56 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los 

servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias 

referidas a esos productos o servicios;” 

57 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 

58 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en 

una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la 

usanza del país;” 

59 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que 

se encuentre delimitado por una forma específica;”  
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  2.1.1.1  Requisitos para el reconocimiento de la Distintividad Adquirida 

   De la lectura de la norma, artículo 135 inciso final de la Decisión 486, se 

desprende que es necesario se lleguen a cumplir ciertos criterios para optar por este 

reconocimiento de Distintividad Adquirida.  

El primer requisito como ya fue tratado con anterioridad son los contemplados 

en los literales b), e), f), g) y h), tal como se vio al analizar la figura de la Distintividad 

Adquirida. 

Como un segundo requisito de la lectura de la norma aplicable, se desprende su 

uso constante, el cual se ha entendido en los términos que veremos a continuación. 

     

  2.1.1.1.1 El uso constante y la aptitud distintiva 

  Como segunda característica y a la vez requisito para que un signo pueda llegar 

a obtener esta aptitud distintiva, es que por efecto del uso constante del signo se hubiere 

adquirido, en el país donde se pretende su registro, una aptitud distintiva para 

identificar los productos o servicios que ampara.  

  Entonces entramos en la necesidad de comprender qué se entiende por un uso 

constante. La Decisión 486 en el primer inciso del artículo 166 ha establecido que se 

entiende por uso de una marca al establecer que: 

Art. 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 

mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su 

comercialización en el mercado.  

  La doctrina y la jurisprudencia han establecido que el uso constante es el uso 

ininterrumpido, pero además que dicho uso debe ser real y efectivo, ante lo cual se debe 

tener en consideración los parámetros que la misma doctrina ha impuesto previo a 

determinar el uso constante real y efectivo de una marca en el mercado.  

  En relación con estos parámetros “cuantitativos”, por así definirlo, para poder 

demostrar el uso constante Real y Efectivo de una marca el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones ha manifestado que:  
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El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y 

no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o 

servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se 

trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso 

la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, 

complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En 

cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el 

hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la 

denominación de la marca que pretende probar su uso.60  

 De manera concordante y ampliando las características para determinar el 

uso real y efectivo de una marca, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones ha dicho que: 

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que 

normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es 

fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que 

se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este 

sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá 

determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son 

meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real 

de la marca.61 

Respecto a la aptitud distintiva que el signo debe llegar a adquirir como 

producto de este uso constante, implica que los consumidores identifiquen a un 

producto específicamente. No a un tipo de producto, sino a un producto en 

específico con la marca en cuestión, en este sentido también se ha pronunciado el 

Tribunal de Justicia de la comunidad Andina de Naciones al establecer que “el 

solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios 

correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo 

como distintivo del producto o del servicio de que se trate.”62 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Proceso 17-IP-95, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 

61 Proceso 112-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

62 Proceso 092-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
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2.1.2 Justificación de la existencia de la figura de la Distintividad 

Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones  

Si bien el fin principal del derecho marcario es diferenciar los productos o 

servicios de otros similares en el mercado, no se puede dejar de lado el hecho de que el 

fin principal de la Propiedad Intelectual, es brindar protección al esfuerzo empresarial 

de los individuos que interactúan en el mercado. Al respecto el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado diciendo que:  

 …el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa 

principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, 

propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial 

del prestigio y del trabajo ajeno.63 

Esta precisión respecto al principio sobre el cual descansa la protección a la 

Propiedad Intelectual, es plenamente aplicable al tema de la Distintividad Adquirida, ya 

que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones continua 

explicando que: 

Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, 

convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente 

valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es 

natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar 

así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al 

momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.64  

Es decir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha 

abierto la posibilidad que, en razón de la protección al esfuerzo empresarial, se pueda 

proteger un signo que producto de uso constante, real y efectivo se ha convertido en 

distintivo respecto a los productos que identifica, a pesar que éste en principio no reunía 

los requisitos exigidos por la norma, en este caso la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina de Naciones.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

64 Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  
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2.2 La figura del Secondary Meaning 

 2.2.1 Qué es el Secondary Meaning 

La teoría del Secondary Meaning, tiene sus orígenes en el derecho anglosajón, 

propio del Common Law. Este sistema, el del derecho anglosajón, ha contemplado que 

el registro de marcas es de tipo declarativo, y no constitutivo de derechos, al contrario 

de como se ha establecido en la Comunidad Andina.  

Cabe entonces puntualizar que en el derecho anglosajón basta el sólo uso de un 

signo, para identificar productos o servicios, para adquirir derechos sobre el signo, y 

para solicitar su registro como marca.  

En virtud de ésta teoría, Secondary Meaning, se busca otorgar, mediante el uso 

que pueda tener un signo en el mercado, distintividad suficiente para que este signo 

pueda ser considerado como marca.  

Una definición exacta de Secondary Meaning, al igual que con la Distintividad 

Adquirida, no se puede encontrar en la norma, sino mas bien se establece el principio 

sobre el cual se basa la Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, también conocida 

como Lanham Act de 1946. Este cuerpo normativo, respecto a la figura del Secondary 

Meaning establece: 

SEC 2 ( 15 USC § 1052 ) ( f ) A excepción de lo expresamente excluido en los incisos 

(a), ( b ), ( c ), ( d ), (e) (3), y ( e) ( 5 ) de esta sección, nada de lo aquí contenido impedirá el 

registro de una marca utilizada por el solicitante, que ha adquirido carácter distintivo de los 

bienes del solicitante en el comercio. El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que 

la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relación con los productos del 

solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma 

ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años 

anteriores a la fecha en que se efectúa la pretensión de carácter distintivo.65  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 “f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, 

nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive 

of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has 

become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of 

substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five 

years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), 

TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece) 
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Entonces la figura del Secondary Meaning tal como ha sido contemplada con 

anterioridad, abre la posibilidad de que una marca que ha sido contemplada en los 

incisos (e)(1), (e)(2) y (e)(4) del literal (f) de la SEC 2(15 USC § 1052) de la Lanham 

Act pueda ser registrada como marca si éstas han adquirido un carácter distintivo 

respecto a los bienes que protege en el comercio.  

En los literales previamente mencionados, tenemos las siguientes prohibiciones 

al registro que pueden dejar de serlas en caso de la obtención de esta aptitud distintiva, 

es así que tenemos: (e)(1)66 signos que en relación a los productos del solicitante son 

meramente descriptivos o sugieran una descripción engañosa de ellos; y, (e)(4) es 

principalmente sólo un apellido67.  

Excluimos de los literales previamente enunciados al numeral (e)(2) puesto que 

en la propia Lanham Act, se establece un tratamiento especial para la prohibición 

contenida en esa sección.  

Entonces, en palabras más sencillas, bajo la figura del Secondary Meaning, se 

pueden llegar a registrar como marcas los signos descriptivos o genéricos, los signos 

que sugieren una descripción engañosa del producto, o el apellido de una persona, si 

producto de este uso, estos signos han adquirido aptitud distintiva respecto a los 

productos destinados a proteger.  

Definiciones que se manejan directamente en Estados Unidos acerca del 

Secondary Meaning, lo han tratado como:  

Una doctrina del derecho de marcas que establece que la protección es otorgada al 

usuario de una marca, de otra manera no protegible, cuando esta marca a través de publicidad u 

otra exposición ha llegado a significar que ese producto es elaborado o patrocinado por ese 

usuario.68 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 “(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is 

merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK 

ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece) 

67 “(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), 

TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece) 

68 “A doctrine of TRADEMARK law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise 

unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an 

item is produced or sponsored by that user.” West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright 
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De manera concordante se ha dicho que: 

Para que un signo sea protegida como marca, este debe ser distintivo. Si la marca no es 

inherentemente distintiva, ésta puede adquirir la distintividad necesaria a través del desarrollo 

de un significado secundario. El muestra que la marca tiene cierto significado para el público 

más allá del significado obvio de las palabras o las imágenes de la propia marca. 69 

 Incluso se ha pronunciado de manera concordante el Tribunal de Apelaciones de 

Estados Unidos del Sexto Circuito en la sentencia dictada en el caso “5 Hour Energy”, 

la cual ha dicho respecto al Secondary Meaning “un término meramente descriptivo 

puede, por la adquisición de un significado secundario, convertirse en una marca 

válida” 70  y más adelante continúa “Una marca descriptiva, por sí misma no es 

protegible, sin embargo “(a) términos meramente descriptivos…pueden, por adquisición 

de un significado secundario, es decir, llegar a ser distintiva para los bienes del 

aplicante…, y convertirse en una marca válida”71 

Es decir que este significado secundario se presenta cuando los consumidores 

han llegado a identificar una marca con un producto determinado, debido al uso del 

signo en relación con el producto en el tiempo. Cuando se da que una marca, que en 

principio era considerada como una marca descriptiva, misma que no habría sido capaz 

de acceder a registro inicialmente, puede alcanzar el estatus de marca registrada en 

razón del Secondary Meaning o significado secundario adquirido.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2008 The Gale Group, Inc. en http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Secondary+Meaning 

(Traducción me pertenece) 

69 “For a mark to be protected as a trademark, it must be distinctive. If the mark is not inherently 

distinctive, it can acquire the necessary distinctiveness through the development of secondary meaning. 

Secondary meaning shows that the mark has some meaning to the public beyond the obvious meaning of 

the terms or images of mark itself.” En 

http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_secondary_meaning.php (Traducción me pertenece) 

70 “A merely descriptive term can, by acquiring a secondary meaning, become a valid trademark” en 

Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104 

U.S.P.Q.2d 1560 (Traducción me pertenece) 

71 “A descriptive mark, by itself, is not protectable. However, “[a] merely descriptive term ... can, by 

acquiring a secondary meaning,i.e.,  becoming distinctive of the applicant's goods ..., become a valid 

trademark.” Induct–O–Matic Corp. v. Inductotherm Corp.,747 F.2d 358, 362 (6th Cir.1984)” en 

Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104 

U.S.P.Q.2d 1560 (Traducción me pertenece) 
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Es decir que las marcas que en principio eran descriptivas, genéricas o de uso 

común, pueden llegar a ser objeto de registro en algún momento en el futuro si por su 

uso ha adquirido un “significado secundario” en relación a los productos que protege.  

 

  2.2.1.1  Requisitos para el reconocimiento del Secondary Meaning  

El Secondary Meaning, al igual que la figura de la Distintividad Adquirida, 

presenta o requiere se cumplan ciertos criterios previo a que se reconozca este 

“significado secundario” en los signos. 

El primer requisito, como es evidente, es la falta de distintividad intrínseca que 

tiene el signo respecto del producto; es decir que sea descriptivo, genérico o de uso 

común, tal como se vio al analizar que es la figura del Secondary Meaning. 

Como un segundo requisito, de la lectura de la norma aplicable se desprende 

que, al igual que la normativa andina, se solicita un uso previo para que producto de ese 

uso constante la marca haya adquirido un carácter distintivo.  

 

2.2.1.1.1 El uso de la marca 

 Respecto al uso que se tiene que dar a la marca, al ser un tema diferente al uso 

que se requiere de acuerdo a la norma aplicable en la Comunidad Andina de Naciones, 

Jeremy Phillips ha dicho que: 

  (i)no es sólo el uso, sino su uso como un identificador que permite una marca para 

adquirir carácter distintivo, (ii ) que exista evidencia de que la marca se utiliza como 

identificador, ( iii ) si una proporción significativa de los consumidores utilizan la marca para 

identificar los productos de la demandante, la aplicación debe ser permitida.72 

Es decir, se necesita de manera primordial que la marca sea usada para 

identificar un producto, obviamente se necesita que exista manera de demostrar esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 “i) it is not just use but use as an identifier which enables a trade mark to acquire distinctiveness; (ii) 

there must be evidence that the mark is used as an identifier; (iii) if a significant proportion of consumers 

use that mark to identify the applicant's goods, the application must be allowed; (iv) opinion polls may be 

relied on only if they constitute evidence of a mark's distinctive character.” En: Jeremy Phillips, Trade 

Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 110 (Traducción me pertenece) 
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relación entre producto-marca, y por último que una proporción de consumidores 

utilicen el signo carente de distintividad, para identificar exclusivamente ese producto.  

La misma ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, a diferencia de lo 

ocurrido en la Comunidad Andina, establece un tiempo en el cual se debe probar este 

uso de la marca en relación al producto, tal es así que dispone:  

SEC 2 ( 15 USC § 1052 )… El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que 

la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relación con los productos del 

solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma 

ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años 

anteriores a la fecha en que se efectúa la pretensión de carácter distintivo.73  

Es decir, nos habla de un tiempo de 5 años previos en el cual se puede recabar 

pruebas o evidencia, no sólo del uso del signo en relación a un producto, sino de que 

este ha ido adquiriendo este Secondary Meaning. Pero, también se puede observar que 

la norma habla de que se debe probar que este uso le ha generado la actitud distintiva y 

no solamente que ha sido usada.  

Respecto a la evidencia de uso, el Autor Jeremy Phillips ha considerado que:  

“La evidencia debe demostrar que la marca ha sido utilizada y que su uso ha sido como marca y 

no solamente como otra forma de referencia al producto o servicio en cuestión. Normalmente, la 

evidencia debe referirse exclusivamente al período anterior a la fecha de solicitud de registro de 

la marca; la evidencia documental debe ser " relevante, fiable y suficiente ' y debe referirse a un 

tiempo y lugar específico. Aún cuando se cumplan todos estos criterios, la aplicación seguirá 

siendo rechazada a menos que la evidencia demuestre sigue será rechazado a menos que la 

evidencia no demuestre simplemente que la marca haya sido utilizada, sino que ha adquirido 

carácter distintivo a los ojos de los consumidores pertinentes”74. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or 

in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous 

use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim 

of distinctiveness is made.” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); 

(Traducción me pertenece) 

74 “Evidence must show that the mark has been used and that its use has been as trade mark and not 

merely as some other form of reference to the goods or services in question. The evidence must normally 

relate solely to the period before the date of application to register the mark; documentary evidence must 

be 'relevant, reliable and sufficient' and should relate to a specific time and place. Even if all these criteria 

are fulfilled, the application will still be rejected unless that evidence demonstrates not merely that the 
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 Es necesario entonces, en todo sentido, que no se demuestre solamente el uso de 

la marca en relación a un producto, sino que efectivamente en este tiempo la marca ha 

perdido ante los ojos de los consumidores ese significado literal, al ser una marca 

descriptiva o genérica, sino que ha llegado a obtener significado secundario y se ha 

vuelto distintiva ante los ojos de los consumidores, que identifican esa marca con un 

solo producto en el mercado.  

Una vez que la marca ha adquirido este “Secondary Meaning”, la marca ante los 

ojos del público consumidor deja de ser descriptiva y se convierte en una marca 

distintiva, que puede y debe ser protegida, por esta razón y al ser susceptible de registro, 

la denominación que una vez fue usual, ya no puede ser usada por otros en el comercio, 

se vuelve una denominación exclusiva para un producto y no para un género de 

productos. Esto también ha sido considerado por la Suprema Corte Danesa que ha dicho 

respecto a las marcas que adquieren Secondary Meaning, “deja[n] de ser un término que 

es habitual en el comercio”.75 

Como ejemplo de esta consideración y aplicación del Secondary Meaning, 

podemos mencionar que en Nueva Orleans se encontró que la marca Fish-Fri (fritura de 

pescado), para vender rollos de pescado para freír, una marca plenamente descriptiva, 

había adquirido Secondary Meaning por esta razón era registrable y por ende protegible, 

es decir, sus competidores no podían usar estos términos para identificar a su producto, 

si para describirlo pero no para identificarlo. En este anterior ejemplo se puede observar 

lo que habíamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede registrar una marca que 

es descriptiva. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
mark has been used but that it has acquired distinctiveness in the eyes of relevant consumers.” en Jeremy 

Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 111(Traducción me 

pertenece) 

75 “It also ceases to be a term which is customary in trade. Nor is such a mark even deceptive.” (Rynkeby 

Foods A/S v Ministry of Foods, Agriculture and Fisheries [2002] ETMR 136; Danish High Court) en 

Jeremy Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 113 

(Traducción me pertenece) 
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2.3  ¿Existe identidad entre el Secondary Meaning y la 

Distintividad Adquirida? 

Una vez que se han tratado las figuras de la Distintividad Adquirida y Secondary 

Meaning, es importante tratar sus semejanzas y sus diferencias, esto con la finalidad de 

puntualizar en última instancia si existe equivalencia entre estas figuras, así como poder 

analizar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho al 

respecto.  

Debemos recordar que, la figura de la Distintividad Adquirida contemplada en el 

último inciso del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que 

un signo que carece de distintividad76 o es descriptivo77 o es genérico78 o es de uso 

común79 o consiste en color que no está delimitado por alguna forma concreta80; podrá 

ser registrado como marca si la persona que lo solicita para registro lo hubiese usado de 

manera constante en el comercio y producto de este uso, el signo adquirió una aptitud 

distintiva respecto a los productos o servicios que protege. 

Así mismo, la figura del Secondary Meaning establece que se pueden llegar a 

registrar como marcas los signos que son descriptivos o genéricos(e)(1)81; y, consisten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal b):  “Carezcan de distintividad” 

77 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los 

servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias 

referidas a esos productos o servicios;” 

78 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 

79 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en 

una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la 

usanza del país;” 

80 Decisión 486 de la CAN,Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que 

se encuentre delimitado por una forma específica;”  

81 “(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is 

merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), TRADEMARK 

ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece) 
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solamente en un apellido (e)(4)82, si producto de este uso, estos signos han adquirido 

aptitud distintiva respecto a los productos destinados a proteger.  

 Una vez, delimitado el principio de ambas figuras, podemos proceder a analizar 

lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 

ha dicho sobre ellas.  

 

 2.3.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones sobre la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning Anglosajón 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha tratado en 

reiteradas jurisprudencias el tema de la Distintividad Adquirida, pero la primera 

consideración que se realizó al respecto, fue dentro del proceso 92-IP-2004, en el caso 

“UNIVERSIDAD VIRTUAL”, en este proceso, respecto a la figura de la Distintividad 

Adquirida se dijo que:  

 Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura 

el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede 

alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como 

consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor 

del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a 

pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de 

consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su 

causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, 

el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se 

aplica. 83 

 Resalto que, en el texto previamente citado se puede observar la puntualización 

que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en primera instancia, y 

como una primera consideración resaltó que “un signo podrá ser registrado como marca 

si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o 

usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica”; y continúa 

con las consideraciones sobre la Distintividad Adquirida diciendo que: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 “(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 ( 15 USC § 1052 ), 

TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece) 

83 Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 
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 En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar 

de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el 

Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary 

meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca 

(BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).84 

 Hasta el momento las consideraciones respecto a la figura de la Distintividad 

Adquirida habían sido contempladas a la luz de lo que ha establecido el inciso final del 

artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en este mismo 

sentido ha dicho:  

 Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que 

sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una 

forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su 

causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal 

uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los 

cuales se aplica.85 

 Es entonces que, en aplicación no solo de la norma, sino de la jurisprudencia, 

tenemos que un signo que no sea distintivo, o que sea descriptivo, o genérico, o común 

o usual, o que consiste en un color no delimitado por una forma específica, puede ser 

registrado como marca si por su uso llega a adquirir una aptitud distintiva, aquello que 

hemos entendido como Distintividad Adquirida.  

 Por otro lado también se determinó, en esta primera consideración que hacía el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del Secondary 

Meaning al decir que: un término genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el 

carácter distintivo típico de una marca, y que aquel es el supuesto conocido en el 

Derecho norteamericano como (...)Secondary Meaning. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 

85 Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 
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2.3.1.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones sobre la Distintividad Adquirida y una supuesta equivalencia con Secondary 

Meaning Anglosajón 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en diversas Interpretaciones 

Prejudiciales, ha realizado análisis en los que ha enfrentado la figura de la Distintividad 

Adquirida y la figura del Secondary Meaning.  

Si bien no han sido muchos los procesos en los que se ha tocado el tema, en 

aquellos que se ha realizado podemos ver la manera en la cual, de cierta manera se ha 

tratado de equiparar ambas figuras.  

Dentro del Proceso 53-IP-2007, segundo proceso en el que se tocaba el tema de 

la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina de Naciones, en la conclusión número quinta dijo:  

 QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el 

sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, 

descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y 

efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.86        

Similar criterio se mantuvo en el proceso signado con el número 82-IP-2008, en 

el cual, de manera textual en su conclusión número quinta estableció, lo ya considerado 

en la conclusión quinta dentro del Proceso 53-IP-2007.  

Pero además de haber tenido el mismo criterio previo en las conclusiones, el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del mencionado proceso 82-IP-

2008, dedicó un apartado en la parte considerativa de la Interpretación Prejudicial y 

estableció lo siguiente: 

4. EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.  

(…) En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito 

por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, (…)87 

 Lo que resulta ser una sorpresa en el tratamiento que se dio a la figura del 

Secondary Meaning, es que directamente se la puso como un equivalente de la figura de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 

87 Proceso 82-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 
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la Distintividad Adquirida, lo cual se nota al usar la conjunción “o”, que en el presente 

caso demuestra una equivalencia.  

De manera concordante con esta equivalencia dada por el mismo Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la cual, se afirma que un signo para 

ser objeto de la figura de la Distintividad Adquirida debe carecer de distintividad por ser 

genérico, descriptivo o de uso común, tal como se puede observar a continuación.  

 SÉPTIMO: La figura de la “distintividad sobrevenida” (…) debe entenderse en el sentido 

de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, 

descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere 

dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de 

registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.88 

 De la lectura de esta última, y las varias interpretaciones prejudiciales en las 

cuales se ha tocado el tema de la Distintividad Adquirida, se ha equiparado esta figura 

con la figura del Secondary Meaning, al afirmar que los signos carentes de distintividad 

intrínseca, es decir que son genéricos, descriptivos o de uso común, son aquellos que 

pueden llegar a acceder a registro si producto de su uso constante se han vuelto 

distintivos de los productos o servicios que protegen, es decir, se han vuelto marcas 

conocidas para identificar un solo producto.  

 Sin embargo, así como hemos tenido interpretaciones en las cuales se trata a la 

Distintividad Adquirida y al Secondary Meaning como una misma figura, en otras 

interpretaciones se ha mencionado que un signo puede carecer de distintividad por ser 

genérico, descriptivo o de uso común, y por esta razón en algún momento llegar a 

obtener un carácter distintivo por su uso en el mercado. Reflejo de lo último expresado 

es la Interpretación Prejudicial 69-IP-2010, donde el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, da una interpretación que llega a distar un poco de aquellas dadas 

en el año 2007 y 2008, y se acerca nuevamente a la primera consideración realizada en 

el año 2004 en el proceso 92-IP-2004, ya que ha considerado que: 

En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un 

signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 
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mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si así lo demuestra el titular 

del registro.89 

En el extracto previamente transcrito, se puede notar la consideración respecto a 

que puede llegar a tener una Distintividad Adquirida un signo que al principio no era 

distintivo, posteriormente da ejemplos de qué signos podrían considerarse como no 

distintivos, y menciona algunos tales como los genéricos, descriptivos, de uso común o 

colores aislados. 

 

 2.4 A manera de síntesis  

La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del 

artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la 

posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos, de 

uso común, o que consistan en un color no delimitado por una forma específica; puedan 

ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido producto del uso 

constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.  

La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajón, ha establecido 

la posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso común, o que 

consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como producto 

de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto o servicio.  

Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, ha sido 

equiparadas en la jurisprudencia emitida del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la Distintividad 

Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad de registro de 

signos que en principio son carentes de distintividad intrínseca90, y por esta razón ambas 

figuras serían equivalentes. 

 Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al 

Secondary Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a 

signos que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad 

intrínseca o extrínseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiría la posibilidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Proceso 69-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinda de Naciones 

90 Signos descriptivo, genérico o de uso común 
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de registrar como marca aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad 

distintiva extrínseca. 

Al tomar en consideración este doble aspecto de “distintividad”, y al realizar un 

análisis mas profundo del texto contemplado en el inciso final del artículo 135 de la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, considero que la figura de la 

Distintividad Adquirida parecería ir un paso más adelante de lo ha establecido el 

Secondary Meaning, y por esta razón serían dos figuras diferentes y no equivalentes 

como ha sido manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

!
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CAPITULO III: “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA, SU NUEVA 

APLICACIÓN EN CASOS EN EL ECUADOR” 

De acuerdo a lo que en el capítulo anterior se pudo analizar, han quedado 

claramente establecidas las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary 

Meaning anglosajón. Sin embargo, el punto a tratar en el presente capítulo es la 

hipótesis que, al contrario de lo afirmado doctrinariamente y jurisprudencialmente por 

parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de la 

Distintividad Adquirida no es igual ni equivalente a la figura del Secondary Meaning 

anglosajón.  

Para realizar esta comparación, es importante en este momento retomar las 

consideraciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones había 

tenido sobre la figura de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning. Estas 

consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones prejudiciales, nos han 

dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera para signos que al 

principio no tenían el requisito de distintividad por ser descriptivas, genéricas o de uso 

común, lo cual se puede reflejar en la siguiente transcripción que ha sido usada por el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 53-IP-2007 y 82-IP-2008, 

misma que estableció:   

 QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el 

sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, 

descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y 

efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. 

Así mismo, para hablar de una equivalencia de las figuras Distintividad 

Adquirida y Secondary Meaning, dentro del proceso 82-IP-2008, el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina de Naciones a usado el siguiente título dentro de la parte 

considerativa de la mencionada oposición: “4. EL “SECONDARY MEANING” 

O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.”  

Es decir, de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, que la figura de la Distintividad Adquirida es igual o equiparable 

con el Secondary Meaning anglosajón. 
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3.1 Confirmando la Hipótesis, Distintividad Adquirida y 

Secondary Meaning no son equivalentes.  

Debemos analizar nuevamente la figura de la Distintividad Adquirida a la luz de 

lo establecido en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina de Naciones, que dispone: 

No obstante lo previsto en los literales b)91, e)92, f)93, g)94 y h)95, un signo podrá ser 

registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando 

constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud 

distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.96 

Para entender correctamente lo expresado en el artículo 135 de la Decisión 486 

de la Comunidad Andina de Naciones, debemos hacer una disección de cuáles son los 

requisitos para poder acceder a la figura de la Distintividad Adquirida.  

Al analizar el artículo de la norma, encontramos con que se abre la posibilidad 

que aquellos signos que no son distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (f), 

comunes o usuales (g), que consistan en un color no delimitado por una forma 

específica (h); puedan ser registrados en virtud de la distintividad que han adquirido por 

su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b):  “Carezcan de distintividad” 

92 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los 

servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias 

referidas a esos productos o servicios;” 

93 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 

94 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en 

una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la 

usanza del país;” 

95 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que 

se encuentre delimitado por una forma específica;” 

96 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, inciso final. 
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Llama la atención en este punto que al contrario de lo considerado por el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no son sólo los signos que carecen de 

distintividad por ser descriptivos, genéricos o de uso común (es decir que carecen de 

distintividad intrínseca), aquellos que pueden acceder a registro, sino son aptos también  

aquellos signos que carecen de distintividad, requisito que se ha expresado en literal b) 

del artículo 135, y que ha sido recogido como una causal para adquirir aptitud distintiva 

por el uso constante, de acuerdo al inciso final de mismo artículo.  

Debemos nuevamente analizar la distintividad, referida en el literal b) del 

artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En reiteradas 

Jurisprudencias de la Comunidad Andina de Naciones, ha llegado a determinar que “La 

distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que 

pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.”97 

De manera concordante, respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la 

distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que: 

…la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se 

determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el 

mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de 

diferenciarse de otros signos en el mercado.98 

Al respecto el Profesor Jorge Otamendi, se ha pronunciado cómo fue recogido 

previamente en el presente trabajo, señalando que en la legislación comunitaria andina 

se entiende que la carencia del poder distintivo de una marca se da cuando es 

confundible con otra marca previamente registrada, en ese sentido ha dicho que “En el 

Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de distintividad, o 

bien porque carece de novedad o bien porque es confundible con otra registrada con 

anterioridad.”99 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  

98 Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

99 Jorge Otamendi, Dictamen a ser presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ; Ecuador; de 1 de Julio de 2013. 
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 3.1.1 La Distintividad Adquirida ha contemplado un supuesto más adelante 

del Secondary Meaning 

La figura de la Distintividad Adquirida, propia de la Comunidad Andina de 

Naciones había sido equiparada con el Secondary Meaning Anglosajón en razón de que 

se cree que éste permite que los signos que carecen de distintividad intrínseca, producto 

de su uso constante en el mercado, puedan obtener una aptitud distintiva. Sin embargo 

hay que considerar que en la Comunidad Andina de Naciones, la distintividad a la que 

se refiere el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene dos aristas. La primera, la 

distintividad intrínseca, mientras que la segunda es la distintividad extrínseca de los 

signos.   

 

3.2 Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad 

extrínseca.  

Para que opere la figura de la Distintividad Adquirida, se debe tomar en 

consideración lo que dice el inciso final del artículo 135 de la decisión 486 de la 

Comunidad Andina de Naciones, el cual realiza un estudio más cerrado de los 

condicionamientos que plantea para que una marca adquiera carácter distintivo. Es así 

que nos encontramos que se pueden registrar como marcas, aquellos signos que 

carezcan de distintividad sea intrínseca o extrínseca, es decir que no sean distintivos (b) 

100, o que sean descriptivos (e)101, genéricos (f) 102, comunes o usuales (g) 103, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b):  “Carezcan de distintividad” 

101 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los 

servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias 

referidas a esos productos o servicios;” 

102 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 

sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 

103 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en 

una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la 

usanza del país;” 
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consistan en un color no delimitado por una forma específica (h)104; en virtud de la 

distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un 

bien o un servicio.  

Respecto a este nuevo supuesto, que no había sido considerado con atención por 

parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en ciertas 

interpretaciones prejudiciales de manera acertada se ha manifestado que “Uno de los 

requisitos fundamentales para que opere la Distintividad Adquirida es que el signo que 

se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de 

distintividad.”105 

 De manera concordante al criterio previamente establecido, el mismo Tribunal 

de Justicia ha advertido “que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre 

cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad 

establecidos en los literales b), e), f) g) y h), del artículo 135.”106 

 Debo reiterar que, esta aplicación de una figura que es diferente al Secondary 

Meaning anglosajón, se da porque el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina de Naciones, no realiza ninguna diferenciación respecto al tipo de 

distintividad. Es decir, no se diferencia si esta distintividad es intrínseca o extrínseca, y 

por el contrario, al referirse simplemente a aquellos signos que “Carezcan de 

distintividad” ha dejado la figura de la Distintividad Adquirida abierta a una diferente 

posibilidad de la comúnmente considerada.  

Por estos motivos, en mi opinión la figura de la Distintividad Adquirida, 

establecida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, otorga la 

posibilidad de que un signo, carente de distintividad intrínseca o extrínseca, pueda ser 

registrado si producto de su uso constante, llega a adquirir un carácter distintivo; es 

decir, llega a tener el reconocimiento del público consumidor para identificar un solo 

producto o tipo de productos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin 

que se encuentre delimitado por una forma específica;” 

105 Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

106 Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
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3.3 Caso “GUDIZ”, aplicando el nuevo concepto de 

Distintividad Adquirida.  

Como una forma de demostrar la aplicabilidad de este avance en el estudio de la 

figura de la Distintividad Adquirida, a continuación se realizará el análisis de un caso en 

particular, así como de otras posibles aplicaciones en territorio ecuatoriano. Con el 

análisis de este caso, y la referencia de casos análogos, por medio de la figura de la 

Distintividad Adquirida se buscará demostrar que un signo, a pesar de ser carente de 

distintividad extrínseca, puede ser registrado en virtud de su uso constante en el 

mercado, ya que ha adquirido aptitud distintiva para diferenciar los productos que 

protege en el mercado.  

El caso principal de estudio en el presente capítulo será el caso GUDIZ, y de 

manera auxiliar se realizarán referencias a casos similares, en los cuales la figura de la 

Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad intrínseca puede ser 

aplicada.  

 

3.3.1 Antecedentes del Caso GUDIZ 

a) En la década de 1980 la empresa ECUDAL S.A. luego absorbida por Snacks 

América Latina Ecuador, ahora PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR, comenzó a usar 

la marca GUDIZ para identificar productos de maíz dentro de territorio ecuatoriano. 

b) El 30 de diciembre de 2004, la compañía FRITO LAY COLOMBIA LTDA., 

ahora PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., perteneciente al mismo grupo 

económico de PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR es decir PEPSICO INC., presentó 

ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una solicitud de registro de la 

marca “GUDIZ” para proteger productos de la clase internacional No. 30.107  

c) El 04 de octubre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, resolvió negar de oficio, sin haber 

recibido oposición de ningún tercero, la solicitud de registro de la marca “GUDIZ”, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 

cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; 

levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” En 

Clasificación Internacional de Niza, décima edición. 
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base a la marca previamente registrada GUDIZ de Comercial Alimenticia S.A.C. en la 

misma clase internacional No. 30108, especialmente caramelos y chupetes desde el año 

1979. 

d) El 28 de octubre de 2005, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA presentó 

Recurso de Apelación en contra de la Resolución que negó de oficio la solicitud de 

registro de la marca “GUDIZ” 

e) El 10 de marzo de 2011, el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar 

el Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 301348.109 

f) El 12 de mayo de 2011, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, presentó 

recurso de reposición en contra de la resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011.   

g) El 16 de febrero de 2012, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, restringe la 

solicitud de registro de la marca GUDIZ exclusivamente a bocaditos de maíz.  

 

3.3.2 Fundamento legal de la resolución que denegó el registro de la marca 

GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA. 

En la resolución No. 301348 de 10 de marzo de 2011, emitida por parte de la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, el principal argumento para negar el registro de la marca GUDIZ, solicitada 

por parte de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, se basa en que la marca solicitada 

se encuentra inmersa en las prohibiciones del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 

de la Comunidad Andina de Naciones.  

Por otro lado, en la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual 

dentro del Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución No. 301348 de 

10 de marzo de 2011, en su parte principal sostiene que el signo GUDIZ solicitado por 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, no puede ser registrado por carecer de 

distintividad, ya que a criterio del Comité de Propiedad Intelectual “El signo solicitado 

GUDIZ no es lo suficientemente distintivo.”110 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Resolución No. 301348, de 04 de octubre de 2004; Dirección Nacional de Propiedad Industrial-IEPI 

109 Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI 

110 Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI 
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Esta afirmación, respecto a la falta de distintividad del signo GUDIZ, se reitera 

numerosas veces en la misma resolución, ya que se ha mencionado que: 

SEXTO.- El signo solicitado GUDIZ constituye una reproducción del signo 

GUDIZ registrado a nombre de COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C., de ahí que este 

signo no pueda ser registrado, pues carece del elemento esencial para serlo, la 

distintividad. (…)111 

Incluso cuando en la resolución No. S/N de 10 de marzo de 2011 se habla del 

riesgo de confusión que podría existir entre la marca solicitada, y la marca registrada, el 

Comité de Propiedad Intelectual determinó que, la marca solicitada GUDIZ, carece de 

fuerza distintiva: 

SÉPTIMO.- Si existe identidad entre los signos, existe riesgo de confusión entre 

los mismos, (…) se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues 

la identidad o semejanza se opone a la distinción o carácter distintivo que hace registrable 

a una marca (…)112 

Entonces, la negativa al registro de la marca GUDIZ, solicitada por la compañía 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, ha sido sustentada en que ésta carece de 

distintividad y se encuentra encasillada en la prohibición establecida en el artículo 135 

literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

3.3.3 Distintividad Adquirida de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS 

COLOMBIA. 

Respecto de la figura de la Distintividad Adquirida por el uso constante en el 

mercado, contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 

contemplada en el inciso final del artículo 135 debemos nuevamente considerar que: 

 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 

b) Carezcan de distintividad; (…) 

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado 

como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI 

112 Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual –IEPI 
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constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido 

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 

Es así que en aplicación de la disposición contenida en el artículo 135 de la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, nos encontramos con que un signo, 

como lo es GUDIZ, que carezca de distintividad (literal b., de la Decisión 486), como lo 

ha mencionado el fundamento de la Resolución S/N de 10 de Marzo de 2011, podrá ser 

registrado como marca si quien solicita el registro, en el presente caso la compañía 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., lo hubiese estado usando 

constantemente en el País Miembro y por efecto de tal uso el signo ha adquirido aptitud 

distintiva.  

Este mismo supuesto, de que un signo carente de distintividad puede ser 

registrado si producto del uso constante el signo adquiere una aptitud distintiva, puede 

ser replicado en otro caso que fue muy sonado en territorio ecuatoriano, el caso 

“BARCELONA S.C. vs. BARCELONA F.C.”113  

En el caso Barcelona, “BARCELONA F.C.” (equipo de futbol catalán), solicitó 

el registro de su marca, pero se encontró con que en Ecuador ya existía el registro de la 

marca “BARCELONA S.C.” (equipo de futbol guayaquileño).  

 

3.3.3.1 Pruebas de que la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS 

COLOMBIA, ha adquirido un carácter distintivo.   

Conforme se analizó previamente, la figura de la Distintividad Adquirida, previo 

a que esta pueda ser reconocida, se debe demostrar el uso real y constante del signo y 

que este es identificado por los consumidores para identificar un producto en concreto. 

A continuación, en el caso que ha sido tomado para ejemplificar el supuesto de la 

Distintividad Adquirida de un signo carente de distintividad extrínseca, analizaremos si 

estos requisitos se han cumplido.  

Con la finalidad de demostrar el conocimiento y el uso real y efectivo de la 

marca GUDIZ, se ha realizado un estudio de mercado por parte de la compañía GfK- 

Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschun, este estudio fue realizado a nivel nacional 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 En adelante puede ser tratado como “Caso Barcelona” 
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y trata sobre el conocimiento y difusión del signo GUDIZ en el mercado ecuatoriano, 

estudio que fue realizado respetando criterios de paridad de género, con personas 

pertenecientes a niveles socio económicos medio alto, medio típico, y medio bajo; y a 

personas con edades comprendidas entre 25 a 40 años, estudio que como veremos más 

adelante, ha arrojado datos importantes para el estudio de la figura de la Distintividad 

Adquirida del signo GUDIZ. 

 

3.3.3.1.1 Prueba de conocimiento por parte de los consumidores  

Una de las maneras en las cuales se puede demostrar que efectivamente en el 

territorio ecuatoriano el signo GUDIZ es conocido como distintivo del producto al que 

en la solicitud de registro se pretende proteger, es con un reportaje de televisión 

nacional. Este reportaje ha enmarcado y reconocido a la publicidad y su difusión, y en 

líneas generales al comercial publicitario que se ha hecho del signo GUDIZ como uno 

de los más recordados de la historia de la televisión ecuatoriana. Este reportaje fue 

elaborado por el conocido canal televisivo “Ecuavisa” y transmitido por su espacio 

semanal “América Vive”. 

Este reportaje inclusive expone el video que contiene el jingle publicitario, 

mismo que en la actualidad todavía es recordado: “con mis GUDIZ, soy feliz porque 

son de maíz”, y además la introducción principal del reportaje señalado previamente, de 

manera importante dice: 

Con mis Gudiz soy feliz porque son de maíz,¡son bolitas de colores, dulces sus 

sabores!"... ¿Le suena familiar? ¿Quién no recuerda a los eternamente populares Gudiz, que más 

allá de lo que ofrecen como producto se volvieron la canción en boca de todos los niños en su 

momento? 

Este reportaje, el cual a mi entender no ha sido publicitado ni elaborado por 

PEPSICO, sino por un canal ecuatoriano, demuestra la trayectoria y el reconocimiento 

del signo distintivo GUDIZ para identificar el producto “bolitas de colores de maíz”. 

De la misma manera, por medio de la amplia difusión que el equipo catalán 

BARCELONA F.C. ha tenido en territorio ecuatoriano, no solo por medio de los 

partidos que ha jugado, sino por los reportajes que sobre su historia se han realizado, 

demuestra, al igual que en el caso GUDIZ, que los consumidores llegan a tener 

impregnados en su mente un signo que identifica a un solo producto.  
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3.3.3.1.1.1 Estudio de Mercado  

Con la finalidad de probar el conocimiento del signo GUDIZ, dentro del estudio 

de mercado al cual se ha hecho mención, en primer lugar se ha buscado establecer el 

reconocimiento que solamente la marca tiene en el mercado, en este sentido fue 

preguntado a las personas participantes ¿Conoce o ha escuchado de la marca GUDIZ? 

 

Estudio de mercado realizado por GfK 

 

Conforme se ve en el cuadro anterior, el signo GUDIZ es recordado por el 97% 

de las personas encuestadas. Cabe mencionar que esta pregunta fue realizada sin lo que 

en materia de encuestas se conoce como “ayuda”. Este índice de conocimiento sin 

ayuda demostraría que el recuerdo espontáneo del signo GUDIZ es muy elevado entre 

los consumidores. 

Sin embargo, dentro del estudio realizado, al grupo equivalente al 3% que no 

recordó la marca GUDIZ, le fue mostrado una imagen de la propaganda del producto 

GUDIZ. Al mostrar la imagen al 3% de personas que en principio no recordaba la 

marca, al brindar esta ayuda asintió conocerla.  

La recordación de la marca GUDIZ entre los consumidores es alta al tan solo 

mencionar la marca GUDIZ, mientras que al mostrar una imagen de un promocional de 

la marca esta recordación aumenta de tal manera que todos los encuestados recordaron a 

la marca GUDIZ.  

 Conforme hemos visto a lo largo del presente trabajo, no es solo que el signo sea 

conocido para que esta adquiera un valor distintivo, sino que el signo además de ser 

recordado, sea directamente relacionado con un producto en específico, en el caso del 

Si;!97%!

No,!3%!
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signo GUDIZ la manera de conocer y la pregunta más importante que se debía realizar a 

los participantes en el estudio de mercado, para poder hablar de una Distintividad 

Adquirida del signo es ¿Qué producto es identificado con la marca?  

 Los participantes en el estudio de mercado, demostraron un reconocimiento en 

un porcentaje del 100%, es decir todos los encuestados, del signo GUDIZ para 

identificar “bolitas de maíz de colores”. El producto GUDIZ de PEPSICO son bolitas de 

maíz de colores. 

 Resulta entonces sorprendente el reconocimiento que el signo GUDIZ tiene en 

relación al producto que identifica, ya que los consumidores identifican al producto 

como “bolitas de colores de maíz”, esto se debe a que estas personas en algún momento 

han consumido el producto, y además esto demuestra que la única marca GUDIZ que se 

conoce en el mercado es aquella para identificar este producto.  

La respuesta que la gente dio respecto a los productos que son comercializados 

con la denominación GUDIZ, es prueba suficiente y fehaciente de la distintividad del 

signo GUDIZ de PEPSICO, pues es sorprendente que un 100% de las personas que 

dijeron conocer el signo GUDIZ afirmaron que el producto que comercializa son bolitas 

de colores de maíz, así como también haberlo consumido en alguna ocasión. 

Esta misma consideración respecto al nivel de recordación que un signo puede 

llegar a tener se vería fácilmente replicado si se tomara el signo del equipo de fútbol 

catalán y se los mostrará a los consumidores, evidentemente sería relacionado con el 

“BARCELONA de España”, lo cual es un hecho que no deja lugar a dudas. 

El estudio de mercado realizado, buscó demostrar en todos los aspectos que sean 

posibles que el signo GUDIZ es reconocido únicamente para proteger bolitas de colores 

de maíz, razón por la cual se incluyó una pregunta tendiente a probar lo que se había 

afirmado en el reportaje televisivo realizado por “Ecuavisa”. A pesar de que el 

comercial de las “bolitas de colores” denominadas GUDIZ, no ha sido publicitado en 

Ecuador hace aproximadamente 15 años, al momento de realizar la pregunta, ¿Recuerda 

usted la canción del comercial del producto?, para sorpresa y considerando el tiempo en 

el cual este comercial y esta canción no han estado reproduciéndose en televisores ni 

radios, un 22% de los encuestados recuerdan la canción característica de GUDIZ. 

Indudablemente, para un comercial que ha salido del aire en la televisión 

ecuatoriana hace aproximadamente 15 años, este nivel de recordación es importante, 
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más aún al brindar “ayuda” en la recordación. Es decir, se hizo escuchar a los 

encuestados que afirmaron no recordar aquella canción del producto GUDIZ, un 87% 

de las personas que en principio no recordaban la canción, afirmaron que sí la 

recordaban. Mientras que fue tan sólo un 13% de las personas que en primer lugar 

afirmaron no recordar la canción, quienes con ayuda aún afirmaban no conocerla.  

Es decir, el único producto que los consumidores identifican con la marca 

GUDIZ, es “Bolitas de Colores de Maíz”, lo cual es un claro indicativo del 

reconocimiento y distintividad que los consumidores le dan a la marca GUDIZ, y a su 

producto en el mercado, situación que daría paso a que con la figura de la Distintividad 

Adquirida, se pueda acceder a registro a pesar de no ser distintiva extrínsecamente. 

Así mismo, en caso de mostrarse al público el signo del “Barcelona de España”, 

no hay dudas en que se relacionaría únicamente a ese equipo, sin que se cause confusión 

o asociación con el equipo ecuatoriano “Barcelona Sporting Club”. 

 

3.3.3.1.2 Prueba del uso real y constante  

EL producto GUDIZ, para identificar productos hechos de maíz, dentro del 

expediente 114  que se encuentra siendo tramitado ante el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, ha expuesto y agregado copias certificadas de facturas de 

comercialización del producto a diferentes distribuidores, ubicados en diferentes lugares 

del país, en diferentes años (desde 1982 hasta el 2012) y en cantidades considerables, 

las cuales de acuerdo a la naturaleza del producto son suficientes para probar un uso real 

y efectivo de la marca en territorio ecuatoriano.  

Adicionalmente están los empaques originales del producto, empaques que han 

sido usados en años anteriores así como los empaques con los que actualmente se 

comercializa el producto en grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, lo cual 

en principio sirve para demostrar de manera efectiva el uso real de la marca GUDIZ 

dentro del mercado ecuatoriano, para identificar el producto de PEPSICO. 

De similar manera, el signo Barcelona F.C. ha sido ampliamente usado en el 

Ecuador y su difusión ha sido tan amplia en razón de las transmisiones televisivas que 

los encuentros futbolísticos del club han tenido en territorio ecuatoriano.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Trámite No. 07-172RA-2SRR; Comité de Propiedad Intelectual-IEPI 
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3.3.3.1.2.1 Estudio de Mercado  

Para determinar el uso del signo GUDIZ en relación con el producto bocaditos 

de maíz en el mercado, en el estudio se buscó determinar dónde se encontraba 

disponible el producto, la pregunta que se realizó a diversas personas fue ¿Dónde pudo 

Adquirir el Producto GUDIZ? 

 

Estudio de mercado realizado por GfK 

 

Las respuestas de las personas encuestadas evidenciaron como resultado que el 

lugar en el que más se comercializa el producto GUDIZ es en las tiendas de barrio, 

lugar de acceso a cualquier persona de todo nivel socio económico, con lo cual se puede 

demostrar que el producto GUDIZ se encuentra al alcance de toda la población de 

consumidores, sin limitación alguna.  

Se busco también conocer el tiempo durante el cual las personas que 

participaron en el estudio de mercado conocían la marca GUDIZ, preguntando ¿Hace 

cuánto tiempo conoce el producto GUDIZ? 
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Estudio de mercado realizado por GfK 

 

El 60% de los encuestados afirmó conocer el producto GUDIZ desde hace más 

de 10 años, incluso se afirmó que los conocen desde que son niños. Considerando que la 

mencionada encuesta fue realizada a personas cuya edad se enmarca entre los 25 y 40 

años de edad, y el conocimiento que tienen de la marca GUDIZ es de hace más de 10 

años, es una muestra inequívoca del uso reiterado del signo GUDIZ para identificar 

bocaditos de maíz. 

 

3.3.4 Consideraciones respecto a la figura de la Distintividad Adquirida del 

Signo GUDIZ realizadas por el profesor Jorge Otamendi 

El profesor Jorge Otamendi, ha realizado también un análisis respecto a la 

distintividad que por el uso constante el signo GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS 

COLOMBIA ha adquirido, y el asombro del profesor Otamendi al hablar sobre el signo 

GUDIZ es evidente, ya que en sus propias palabras ha dicho: 

(…), según lo que surge de los sitios en Internet que he visto, dicha marca ha alcanzado 

una difusión singular. Impresiona leer los testimonios de quienes recuerdan no solo la marca, 

sino también el jingle con el que se la promocionaba. En el trabajo “Los protagonistas de la 

publicidad en el Ecuador los últimos 20 años. Estudio Histórico y de Contexto” escrito por 

Rafael Esteban Santacruz Caicedo y publicado por la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, se reconoce que la compaña “GUDIZ soy feliz 

porque son de maíz, son campañas que han generado mucha memorabilidad y que hasta ahora 

siguen en la retina de la gente, campañas como estas son realmente exitosas” 
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Obviamente, si la campaña publicitaria de Gudiz, que según he podido ver en algún sitio 

de Internet, data de 1985, es recordada en la actualidad, significa que la marca GUDIZ, hoy de 

Frito Lay115, es una marca de gran prestigio.116 

Así también ve cómo esta situación de hecho, y digo de hecho porque 

actualmente no existe un reconocimiento efectivo por parte de la autoridad nacional 

competente, como es la distintividad y notoriedad que la marca GUDIZ ha adquirido 

por su uso constante, se encuadra en el derecho comunitario, precisamente en la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto el profesor Jorge 

Otamendi ha manifestado: 

El artículo 135 de la Decisión 486 establece que una marca que carecía de 

‘distintividad’, “podría ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo 

hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha 

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica117 

Y más adelante continua:  

Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano con la marca 

GUDIZ. GUDIZ ha sido tan intensamente utilizada para “bocaditos de maíz” que no creo 

equivocarme al afirmar que es la única que el público conoce y reconoce. Este reconocimiento 

es la mejor prueba de que el público la reconoce como una marca, más allá de si está registrada 

o no, hecho que el público por lo general ignora.118 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 “Impresionan las referencias que se hacen en distintos sitios al comercial de GUDIZ difundido a partir 

de la década de 1980 y el recuerdo que hay del comercial de esa época y por tanto, el conocimiento que se 

tiene de la marca GUDIZ, realizado por PepsiCo Alimentos Ecuador y todos sus antecesores, las cuales 

para efectos prácticos denominaré en lo sucesivo como Frito Lay” En Jorge Otamendi, Dictamen 

presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ. 

 

116  Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ. 

117 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ. 

118 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ. 
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 Finalmente, el profesor Jorge Otamendi ha concluido diciendo que para él está 

claro que “la marca GUDIZ utilizada por Frito Lay ha adquirido la capacidad distintiva 

a la que se refiere el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486.”119 

 Así mismo estaría claro que el signo BARCELONA F.C. en el Ecuador ha 

adquirido una aptitud distintiva respecto al signo BARCELONA S.C., por tal razón el 

público en general no los asocia ni los confunde, llegando el signo BARCELONA F.C. 

a adquirir la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del artículo 135 de la 

Decisión 486 de la CAN. 

 

3.3.5 Conclusiones respecto a la Distintividad Adquirida del Signo Gudiz 

Con las consideraciones previamente expuestas, queda entonces demostrado de 

forma evidente la distintividad que el signo GUDIZ, que ha sido usado por más de 30 

años para identificar al producto bolitas de maíz de colores, pues en el estudio del 

presente caso se ha logrado probar:  

a) El uso reiterado y real del signo GUDIZ para identificar a bolitas de colores 

hechas de maíz. 

b) Que los consumidores, y en general el mercado ecuatoriano, al único producto 

que identifican bajo la marca GUDIZ es a las bolitas de colores hechas de maíz, 

producto comercializado por PEPSICO.  

Estas conclusiones que demuestran el uso constante, así como el hecho de que 

los consumidores el único producto que identifican bajo el signo GUDIZ son las bolitas 

de colores; han sido demostradas por el análisis de mercado, el cual además nos brinda, 

respecto al signo y producto GUDIZ, conclusiones que nos permiten entender en mayor 

grado, la distintividad que este signo ha tenido en relación al producto que protege. 

a) De las encuestas realizadas se desprende que la marca GUDIZ tiene un 97 % 

de recordación espontánea, es decir que la gente afirma conocer la marca. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la 

denominación GUDIZ. 
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b) De las encuestas realizadas se desprende que un 100% de participantes en el 

estudio de mercado afirman conocer a la marca GUDIZ como una marca para proteger 

bolitas de colores de maíz.  

c) El único producto que los consumidores identifican bajo la denominación 

GUDIZ es el producto que comercializa PEPSICO, es decir bolitas de colores de maíz, 

esto se da porque también los participantes afirman haberlas consumido alguna vez. 

d) El lugar en el que más se han adquirido el producto GUDIZ son tiendas de 

barrio, seguido de supermercados y escuelas.  

e) Un 60% de las personas participantes afirma conocer la marca GUDIZ desde 

hace más de 10 años, este hecho demuestra que el producto ha estado en el mercado por 

al menos 30 años, ya que entre los participantes del estudio se encuentran personas que 

tienen entre 25 a 40 años de edad. 

f) La recordación que tiene la canción con la cual se promocionaba el producto 

GUDIZ, canción que lleva aproximadamente 15 años fuera del aire, ha sido de un 22% 

de los participantes en el estudio de mercado. 

g) Es evidente que el signo GUDIZ, cumple con lo establecido en el inciso final 

del Artículo 135 de Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues se ha 

demostrado que si bien es cierto este signo no es distintivo en relación a otro signo, es 

decir carece de distintividad extrínseca; no se puede negar que el signo ha adquirido 

distintividad en razón de su uso real y continuo a lo largo de más de 30 años. Prueba 

fehaciente de ello, es que los consumidores y en el mercado en general, al único 

producto que se lo identifica bajo la marca GUDIZ es al producto comercializado y 

elaborado por PEPSICO, es decir bolitas de colores de maíz.  

 

 3.4 A manera de síntesis  

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en diversas 

ocasiones ha manifestado como criterio que la figura de la Distintividad Adquirida 

contenida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN es 

equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajón, es decir se había pensado 

que solo los signos carentes de distintividad intrínseca (genéricos, descriptivos o de uso 
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común) podrían ser registrados como marca si por su uso constante llegaban a tener una 

aptitud distintiva para identificar a un producto o servicio.  

En la Comunidad Andina se entiende que un signo no es distintivo por carecer 

de distintividad intrínseca o extrínseca. Por este motivo, un signo carente de 

distintividad intrínseca o extrínseca, puede ser registrado como marca si producto de su 

uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un producto o servicio 

en el mercado. Esto sucede, al contrario de lo que ocurre con el Secondary Meaning, 

figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrínseca puede ser 

registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a identificar un 

producto o servicio en el mercado. Por tal razón la figura de la Distintividad Adquirida 

y el Secondary Meaning no son equivalentes. 

En el Ecuador, si bien no se han presentado muchos casos en los cuales se puede 

aplicar la figura de la Distintividad Adquirida, eso no obsta para demostrar la 

aplicabilidad de la misma, tal es así que tenemos como principal caso de estudio el caso 

GUDIZ, caso en el cual en aplicación de la figura de la Distintividad Adquirida la 

marca GUDIZ de PEPSICO, podría ser registrada como marca ya que por su uso 

constante ha adquirido aptitud distintiva, esto a pesar de la existencia de un registro 

previo de la marca GUDIZ por parte de un tercero ajeno a PEPSICO. Un segundo caso 

con el cual se muestra la aplicación de la figura, es con el caso Barcelona, en el cual 

“BARCELONA F.C.”, una marca que no estaba registrada en Ecuador, carente de 

distintividad extrínseca respecto a una marca previamente registrada, pero que sin lugar 

a duda, producto de su uso constante, ha llegado a adquirir distintividad en el mercado. 

Por lo tanto, este signo podría acceder a registro en los términos del inciso final del 

artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN. 
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CONCLUSIONES 

 

a) La marca es un bien inmaterial que se encuentra conformado por caracteres 

perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los 

consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o 

servicios similares. 

b) La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los 

consumidores. Entre sus funciones más importantes se encuentran el indicar la 

procedencia y la garantía o calidad que un producto o servicio tiene en relación al 

fabricante del mismo; así mismo cumple con la función de brindar a los productos o 

servicios el ser publicitados por diversos medios ante los consumidores; y por ultimo 

la marca cumple la función de distinguir productos y servicios en el mercado.  

c) Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos principales, 

el primero que este se pueda representar gráficamente, ante el cual se ha podido 

demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de 

representación gráfica; y como un segundo requisito, es que el signo posea 

distintividad.  

d) En la Comunidad Andina de Naciones, la protección referente a signos distintivos no 

tiene como única finalidad la de diferenciar los productos de sus similares en el 

mercado, sino también, tiene como finalidad premiar y brindar protección al esfuerzo 

empresarial en razón de la constancia en el mercado.  

e) La distintividad de las marcas tiene dos aspectos: El primer aspecto es la 

distintividad intrínseca, misma que es la capacidad que tiene un signo respecto a un 

producto o servicio, es decir que no describa ni al producto o servicio, ni al género al 

que este pertenece; y que no sea un signo de uso común para ese tipo de productos. 

El segundo aspecto es la distintividad extrínseca, la cual es la capacidad de un signo 

para ser diferente de otros signos previamente existentes.  

f) La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del artículo 

135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la 

posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos, 

de uso común, o que consistan en un color no delimitado por una forma específica; 

puedan ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido 

producto del uso constante en el mercado para identificar un producto o un servicio.  
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g) La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajón, ha establecido la 

posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso común, o que 

consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como 

producto de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto 

o servicio.  

h) Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, han sido 

equiparadas en la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la 

Distintividad Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad 

de registro de signos que en principio son carentes de distintividad intrínseca, y por 

esta razón ambas figuras serían equivalentes. 

i) La Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al Secondary 

Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a signos que 

carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad intrínseca o 

extrínseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiría la posibilidad de 

registro como marca aquellos signos que ab initio no poseen una capacidad distintiva 

extrínseca. 

j) Debido a que en la Comunidad Andina de Naciones se entiende que un signo no es 

distintivo por carecer de distintividad intrínseca o extrínseca, un signo carente de 

distintividad, sea intrínseca o extrínseca, puede ser registrado como marca si 

producto de su uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un 

producto o servicio en el mercado. Al contrario de lo ocurrido con el Secondary 

Meaning, figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrínseca 

puede ser registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a 

identificar un producto o servicio en el mercado; por tal razón la figura de la 

Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning no son equivalentes. 
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ANEXO I 

 

• ALEGATO DEL PROFESOR JORGE OTAMENDI ADJUNTADO EN 

EL TRÁMITE NO. 07-172-RA-2S RR DEL COMITÉ DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL DEL  INSTITUTO ECUATORIANO DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
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ANEXO II 

 

• DECLARACIÓN JURAMENTADA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO 

DE MERCADO POR PARTE DE JETHRO CORTÉS 

REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA GFKECUADOR S.A. 

INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

• ESTUDIO DE MERCADO RESPECTO AL PRODUCTO 

CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA MARCA GUDIZ 

ADJUNTADO EN EL TRÁMITE NO. 07-172-RA-2S RR DEL COMITÉ 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL  INSTITUTO ECUATORIANO 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Jethro Cortés 
Gerente General GfK 
Leonardo Asanza 
Ejecutivo de Proyectos GfK GYE 
Mónica Rumbea 
Ejecutiva de proyectos GfK GYE 
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Introducción 
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Nota Metodológica 
 

F2F INTERCEPT 

Recolección de Datos: 
Entrevistas F2F por intercept, en puntos de afluencia 
Cuestionario: máximo 10-15 minutos de duración. 

Intercept Esta fase nos ayudará a identificar las expectativas 
del público objetivo en puntos de afluencia para 
poder explorar el comercial deseado 
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Público Objetivo 
 Las personas que participaron en este estudio deberían cumplir con las siguientes características: 

Género:  
Hombres y Mujeres 
 
NSE:  
Medio alto, medio típico, medio bajo 
 
Edad:  
25 a 40 años 
 
Ciudad:  
Quito-Guayaquil 
 
Característica:  
Conocedor de la marca Gudiz 
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Distribución de la muestra 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TOTAL 

CIUDAD 
Guayaquil 192 

385 
Quito 193 

NSE 
Medio Alto 95 

385 Medio Típico 126 

Medio Bajo 164 
EDAD 

ENTREVISTADO 25 a 40 años 385 385 

GÉNERO 
Masculino 179 

385 
Femenino 206 
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CONOCIMIENTO DE LA MARCA GUDIZ 
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Recordación de Imagen 

Conocimiento de la marca 
“GUDIZ” 

P1. P2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la marca GUDIZ’?; ¿Recuerda en dónde se realizó esta imagen? 

Conocimiento 

Si, 
97% 

No, 
3% 

Si, 
100% 

Base: 385 

Base: *10 

* Bases pequeñas 
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Conocimiento Gudiz por Género 

Conocimiento Gudiz 

95,8% 

98,3% 

98,4% 

4,2% 

1,7% 

1,6% 

25 -29 

30-35 

36-40 

Si 

No 

98,3% 

96,6% 

1,7% 

3,4% 

Masculino 

Femenino 

Si 

No 

Conocimiento de Gudiz por Edad 

El conocimiento 
espontáneo de Gudiz 
es mayor dentro de 

los grupos de edades 
de 30 a 40 años. 
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Consumo alguna ocasión 

Productos comercializados 

P3. P4. ¿Qué clase de productos son comercializados con esta marca?; ¿Ha consumido alguna vez este tipo de productos? 

Conocimiento 

Bolita de 
colores 
100% 

Si, 100% 

Base: 385 

Base: 385 
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Lugar de adquisición 

P5. P6. ¿Dónde los pudo adquirir?; ¿Hace cuántos años conoce los productos GUDIZ? 

Conocimiento 

89% 

27% 
18% 

Tiendas Supermercados Colegios 

Base: 385 

Años de conocer el producto 

,3% 

1% 

7% 

14% 

18% 

60% 

Menos de 1 año 

1 año 

2-3 años 

4-6 años 

7-10 años 

Más de 10 años 

Base: 385 
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0,0% 1,1% 
4,5% 

15,1% 
19,0% 

60,3% 

,5% 1,0% 

9,2% 
13,6% 

16,5% 

59,2% 

Menos de 
1 año 

1 año 2-3 años 4-6 años 7-10 años Más de 10 
años 

Masculino 

Femenino 

100,0% 

50,0% 

70,4% 

50,9% 

50,0% 

53,0% 

Menos de 1 año 

1 año 

2-3 años 

4-6 años 

7-10 años 

Más de 10 años 

Masculino 

Femenino 

,7% 2,8% 

10,4% 

24,3% 
20,1% 

41,7% 

5,2% 7,8% 

20,9% 

66,1% 

4,8% 
8,7% 

11,9% 

74,6% 

Menos de 
1 año 

1 año 2-3 años 4-6 años 7-10 años Más de 
10 años 

25-29 

30-35 

36-40 

100,0% 

100,0% 

55,6% 

63,6% 

42,6% 

26,1% 

22,2% 

16,4% 

35,3% 

33,0% 

22,2% 

20,0% 

22,1% 

40,9% 

Menos de 1 año 

1 año 

2-3 años 

4-6 años 

7-10 años 

Más de 10 años 

25-29 

30-35 

36-40 

Años de conocer el producto 
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Recordación de la canción 

P7. P8. ¿Recuerda usted la canción del comercial del producto?; ¿Podría cantar parte de la canción? 

Conocimiento 

Si 22% 
No 

 78% 

Base: 385 Base: 85 Estrofas recordadas 

Con mis gudiz soy feliz porque son de maiz 84%

Bolitas de colores 53%

Dulces sabores 21%

Ricos sabores 15%

Con la amarilla sale el sol y brilla 14%
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28,2% 
31,8% 

40,0% 40,0% 

29,3% 30,7% 

25-29 30-35 36-40 

Si 

No 

16,7% 

23,5% 

27,0% 

83,3% 

76,5% 

73,0% 

25-29 

30-35 

36-40 

Si 

No 

43,5% 
47,3% 

56,5% 
52,7% 

Masculino Femenino 

Si 

No 

20,7% 

23,3% 

79,3% 

76,7% 

Masculino 

Femenino 

Si 

No 

Recordación de la canción 
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Recordación ayudada 

P9. ¿Tal vez recuerda con la ayuda de la grabadora? 

Conocimiento 

Si recuerdo 
87% 

No 
recuerdo 

13% 

Base: 300 
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33,8% 32,7% 33,5% 

80,0% 

7,5% 
12,5% 

25-29 30-35 36-40 

Si 

No 

26,7% 

3,4% 

5,4% 

25-29 

30-35 

36-40 

Si 

No 

43,5% 
47,3% 

56,5% 
52,7% 

Masculino Femenino 

Si 

No 

20,7% 

23,3% 

79,3% 

76,7% 

Masculin
o 

Femenino 

Si 

No 

Recordación ayudada 
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0,0% ,8% 

5,8% 

15,4% 

20,0% 

58,1% 

0,0% 

5,0% 

20,0% 

12,5% 
15,0% 

47,5% 

Menos de 1 
año 

1 año 2-3 años 4-6 años 7-10 años Más de 10 
años 

Si 

No 

Recordación ayudada 
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Recuerda dónde se utilizó esta imagen 

P10. ¿Recuerda en dónde se utilizó esta imagen? 

Conocimiento 

Base: 375 

Si recuerdo 
59% No 

recuerdo 
41% 
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28,2% 
31,8% 

40,0% 

49,0% 

27,7% 
23,2% 

25-29 30-35 36-40 

Si 

No 

44,9% 

61,9% 

71,0% 

55,1% 

38,1% 

29,0% 

25-29 

30-35 

36-40 

Si 

No 

50,0% 
42,6% 

50,0% 
57,4% 

Masculino Femenino 

Si 

No 

62,5% 

55,3% 

37,5% 

44,7% 

Masculino 

Femenino 

Si 

No 

Recuerda dónde se utilizó esta imagen 
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Fabricante del producto 

Fabricante del producto 

P11. P12. ¿Conoce quien fabrica o produce este producto?; ¿Con qué empresa fabricante asociaría este producto? 

Conocimiento 

Si, 21% 
No, 79% 

Base: 385 

Base: 81 

5,0% 

6,3% 

37,5% 

51,3% 

Otros 
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72,4% 

20,7% 

6,9% 

30,0% 

60,0% 

10,0% 9,7% 

74,2% 

6,5% 9,7% 

FRITO LAY JACK SNACKS INALECSA OTROS 

25-29 

30-35 

36-40 

70,0% 

14,6% 

50,0% 

20,0% 

29,3% 

40,0% 

10,0% 

56,1% 

50,0% 

60,0% 

FRITO LAY 

JACK SNACKS 

INALECSA 

OTROS 

25-29 

30-35 

36-40 

Fabricante del producto 

41,5% 

48,8% 

9,8% 

33,3% 

53,8% 

10,3% 

2,6% 

FRITO LAY JACK SNACKS INALECSA OTROS 

Masculino 
Femenino 

43,3% 

51,2% 

100,0% 

20,0% 

FRITO LAY 

JACK SNACKS 

INALECSA 

OTROS 

Masculino 

Femenino 
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P13. ¿Por qué cree que este producto es producido o fabricado por…? 

Conocimiento 

POR LA ACOGIDA 

HACEN COSAS LLAMATIVAS 

SON COMPRADOS, CONSUMIDOS, CONOCIDOS 

POR SU LOGOTIPO 

HACEN PRODUCTOS PARA TODAS LAS PERSONAS 

OTROS 

LO INDICAN EN LA PUBLICIDAD 

TIENEN PRODUCTOS RICOS, DELICIOSOS 

PORQUE HACE SNACKS, HACEN ESTE TIPO DE PRODUCTOS 

TIENE PRODUCTOS QUE LE GUSTA A LOS NIÑOS 

33,3% 
26,7% 

16,7% 
0,0% 

16,7% 
6,7% 

10,0% 
6,7% 

3,3% 
6,7% 

TIENE PRODUCTOS QUE LE GUSTA A LOS NIÑOS 

PORQUE HACE SNACKS, HACEN ESTE TIPO DE 

TIENEN PRODUCTOS RICOS, DELICIOSOS 

LO INDICAN EN LA PUBLICIDAD 

OTROS 

HACEN PRODUCTOS PARA TODAS LAS PERSONAS 

POR SU LOGOTIPO 

SON COMPRADOS, CONSUMIDOS, CONOCIDOS 

HACEN COSAS LLAMATIVAS 

POR LA ACOGIDA 

39% 
12,2% 

19,5% 
24,4% 

7,3% 
17,1% 

9,8% 
12,2% 

4,9% 
2,4% 
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Conclusiones 

¿Quién es Gudiz? 
Gudiz son Bolitas de Colores recordadas en su mayoría por adultos familiarizados con la marca desde hace más de 10 
años. Los jóvenes asocian el producto con Frito Lay mientras las personas mayores con Jack Snacks. Pero sin duda no 
olvidan la jovial canción que los acompañó durante su niñez. 

Marca Espontánea 

 

 

 

97% de los 
encuestados 

declaran conocer la 
marca, cuando no  

se ayuda a su 
recordación. 

 Esto se evidencia 
en todos los rangos 

de edades. 

Imagen 
Espontánea  

 

 

Para ayudar su 
reconocimiento se 

enseña una imagen 
de la publicidad 

televisiva de Gudiz, 
transmitida en la 

década de los 80.  

La imagen no logra 
activar su memoria 

efectivamente, 
pues sólo 10  
entrevistados 

asocian la imagen 
del pasado con el 

producto de 
“Bolitas de 
Colores” 

Producto y 
Consumo 

 

 

 

 

El 100% de los 
entrevistados 

asocian a la marca 
con la  “Bolitas de 

Colores” y declaran 
haberla consumido 
en alguna ocasión. 

Imagen      
Ayudado 

 

Una vez más, 
luego de  escuchar 

el comercial de 
Gudiz los  

entrevistados 
vuelven a ver la 

imagen en busca 
de recordar y 

asociarla con la 
marca Gudiz.  

Esta vez se logra 
obtener  un 59% 
de personas que 

recuerdan la 
imagen. 

El 71% de las 
personas de 35-40 

años declaran 
reconocer la 

imagen. 

Comercial Ayudado 

El 87% de los 
entrevistados 

reconoce la canción. 
La mayor cantidad 

de encuestados que 
no reconocen la 

canción son jóvenes 
entre 25 y 29 años, 
mientras en otros 

rangos de edad es 
mucho menor. Sólo 

el 73% de los 
jóvenes dicen 

conocerla, 
comparado con el 
94-96% de los 

mayores. 

El 58% de los 
entrevistados que la 

reconocen han 
estado 

familiarizados con la 
marca hace más de 

10 años. 

 

 

Fabricante 

El 79% de los 
encuestados no 

conocen el 
fabricante de 

Gudiz, apenas el 
21% logra 
identificarlo.  

El 51% de ellos 
dicen que es Jack 
Snacks y el 37% 

Frito Lay.  

De ellos el 72% 
que declaran que 
es Frito Lay son 

personas jóvenes 
de 25-29 años, 

mientras los que 
dicen Jack Snacks, 

el 74% son 
personas entre 

36-40 años. 
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